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 1 
Summary 
Trade marks have become increasingly important in society these days. 
Hence, it is also crucial to protect them from infringement. The 
infringement provision in the Swedish Trade Mark Act, Chapter 1, Article 
10, Paragraph 1-2, provides a basic protection for all trade marks against the 
use of a younger identical or similar sign for goods or services of the same 
or similar kinds. However, there is also a possibility of an extended 
protection for well-known trade marks, since it is considered to be easier for 
others to take advantage of or injury trade marks that are well-known. 
The extended protection is provided in the Trade Mark Act, Chapter 1, 
Article 10, Paragraph 3, and it protects trade marks against use of a later 
identical or similar sign, even for goods or services of other kinds. Such 
protection is undoubtedly very beneficial for trade mark owners who have 
made huge investments in their trade marks. Hence, it is essential to 
examine the extent of this extended protection.  
 
This thesis discusses the purpose, the applicability and the predictability of 
the extended protection, and whether Swedish law is consistent with the 
principles that have been laid out in EU law. The purpose is to describe the 
applicability of the provision and to identify many factors that create 
uncertainties in the legal position. First, what creates an uncertainty is the 
fact that the European Court of Justice has created a function theory without 
discussing it in relation to the extended protection. This makes the extent of 
the exclusive rights become unclear in general. Moreover, court decisions 
are difficult to predict, since they are determined by a global assessment of 
the circumstances of each case. In addition, the requirements for proof have 
in practice been both high and somewhat contradictory. There are also many 
prerequisites that require proof. Regarding the Swedish practice, it seems to 
indeed comply with EU law, but such a definitive conclusion cannot be 
made since there are few Swedish judgements that discuss the extended 
protection in detail. Overall, it can be said that clarifications are necessary 
mainly at the EU legal level, but also in Swedish practice, in order to clarify 
the legal position.  
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Sammanfattning 
Varumärken har under senare tid fått en allt större betydelse i samhället. 
Därför är det mycket viktigt att kunna skydda dem mot intrång. 
Intrångsbestämmelsen i den svenska varumärkeslagens 1 kap. 10 § 1-2 p. 
ger alla varumärken ett grundläggande skydd, som hindrar yngre identiska 
eller liknande kännetecken från att användas för varor eller tjänster av 
samma eller liknande slag. Det finns även en möjlighet till ett utökat skydd 
för kända varumärken, eftersom sannolikheten att någon annan genom sin 
varumärkesanvändning kommer att snylta på eller skada varumärket är 
större om varumärket är känt. Det utökade skyddet stadgas i 
varumärkeslagens 1 kap. 10 § 3 p. och hindrar ett yngre identiskt eller 
liknande kännetecken från att användas även för varor eller tjänster av annat 
slag. Ett sådant skydd är onekligen mycket fördelaktigt för 
varumärkesinnehavare som har gjort stora investeringar i sina varumärken. 
Därför är det intressant att undersöka omfattningen av detta utökade skydd.  
 
Denna uppsats redogör för det utökade skyddets syfte, tillämplighet, 
förutsebarhet och huruvida svensk praxis överensstämmer med de principer 
som följer av EU-rätten. Syftet är att kartlägga det utökade skyddets 
tillämplighet och denna uppsats identifierar många faktorer som skapar 
oklarheter i rättsläget. Vad som först och främst skapar oklarheter är att EU-
domstolen har introducerat en funktionslära utan att diskutera den i 
förhållande till det utökade skyddet. Det gör att ensamrättens omfattning 
generellt blir oklar. Rättsläget är även svårt att förutse eftersom rättsfallen 
avgörs efter en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. 
Dessutom har beviskraven i praxis visat sig vara både höga och något 
motstridiga. Därtill är rekvisiten som ska bevisas många i antalet. Vad gäller 
svensk praxis verkar den visserligen överensstämma med EU-domstolens, 
men det går inte att dra en sådan definitiv slutsats, eftersom det finns få 
svenska avgöranden som utförligt diskuterar det utökade skyddet. 
Sammantaget kan därför sägas att det behövs tydliggöranden främst från 
EU-domstolen, men även i svensk praxis, för att klargöra rättsläget. 
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Förkortningar 
 
EU  Europeiska Unionen 
HD  Högsta domstolen 
kap. kapitel 
KHIM Kontoret för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken och mönster) 
MD Marknadsdomstolen 
MFL marknadsföringslagen (2008:486) 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
PBR  Patentbesvärsrätten 
prop.   Regeringens proposition 
PRV  Patent- och registreringsverket 
SOU  Statens offentliga utredningar 
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights 
VMD Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar 
VMF Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26  
februari 2009 om gemenskapsvarumärken 
VML  varumärkeslagen (2010:1877) 
WIPO  World Intellectual Property Organization 
WTO  World Trade Organization 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Varumärken finns överallt i dagens samhälle och har under senare tid fått en 
allt större betydelse i företagens marknadsföring. Idag anses allt fler 
företeelser kunna utgöra varumärken
1
 och Patent- och registreringsverket 
(PRV) i Sverige får årligen in närmare 10 000 varumärkesansökningar.
2
 
Varumärken som har registrerats är ofta värda mycket pengar. Exempelvis 
har det högst värderade varumärket i världen år 2015, Apple, värderats till 
nästan 250 miljarder dollar.
3
 Ett varumärke kan därför vara en av företagets 
viktigaste tillgångar och något som är nödvändigt att värna om och investera 
i. När företag spenderar både tid och pengar på att bygga sina varumärken, 
får varumärkena i sig ett självständigt goodwill-värde utöver själva varan 
eller tjänsten som säljs. Det har till och med hävdats att varumärkets 
associationer kan locka mer än varan som bär märket, vilket gör att 
varumärket blir som en vara i sig.
4
  
 
I takt med att varumärkenas roll i samhället blir starkare är det även viktigt 
att kunna skydda dem. Det kan göras enligt varumärkesrättsliga regler. 
Genom ett varumärkesskydd får innehavaren en ensamrätt till sitt 
varumärke. Ensamrätten kan delas upp i ett grundläggande skydd och ett 
utökat skydd för kända varumärken. Det grundläggande skyddet ger 
varumärkesinnehavaren en rätt att förbjuda någon annans användning av 
identiska eller liknande kännetecken, under förutsättning att varorna eller 
tjänsterna är av samma eller liknande slag. Eftersom varorna och tjänsterna 
är liknande befinner sig varumärkesinnehavaren ofta i en direkt 
konkurrenssituation med den part vars märkesanvändning de försöker 
förhindra. Det utökade skyddet ger däremot innehavaren en rätt att förbjuda 
en märkesanvändning där märket är identiskt eller liknande även för varor 
eller tjänster av olika slag,
5
 det vill säga även utanför en direkt 
konkurrenssituation. Eftersom en varumärkesinnehavare ofta gör stora 
investeringar i sitt varumärke vill de naturligtvis ha ett så starkt 
varumärkesskydd som möjligt. Därför är det utan tvivel eftersträvansvärt att 
få tillgodogöra sig ett utökat skydd även utanför varulikhetsgränserna. I takt 
med att varumärken blir allt viktigare är det intressant att studera 
omfattningen och betydelsen av det utökade skyddet.  
 
                                                 
1
 Arnerstål, 2014, s. 35. 
2
 http://www.prv.se/sv/varumarke/statistik/ 
3
 https://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top100_Chart.pdf 
4
 Wilkof & Burkitt, 2005, s. 39. 
5
 Levin, 2011, s. 434-435. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån gällande rätt försöka analysera 
omfattningen av det utökade skyddet för kända varumärken som stadgas i 1 
kap. 10 § 3 p. varumärkeslagen (2010:1877) (VML). Framställningen utgår 
från hypotesen att det på grund av många faktorer finns påtagliga oklarheter 
i rättsläget. Denna uppsats ska, ur ett rättskritiskt perspektiv, klargöra och 
analysera den gällande rätten för att bevisa denna tes. Syftet med uppsatsen 
kan uppdelas i följande frågeställningar: 
 
1. Vad är syftet med det utökade skyddet?  
 
2. Vad krävs för att ett varumärke ska kunna tillgodogöra sig det 
utökade skyddet?  
 
3. Är skyddet förutsebart och/eller behövs en tydligare reglering? 
 
4. Överensstämmer svensk praxis med EU-domstolens tolkningar? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Framställningen kommer att utgå från intrångsbestämmelsen som stadgas i 1 
kap. 10 § 3 p. VML. Registreringsbestämmelsen i 2 kap. 8 § 3 p. VML och 
korresponderande EU-rättsliga bestämmelser kommer också att bli direkt 
relevanta. I syfte att förstå vad det utökade skyddet är behövs även en 
förståelse för vad det grundläggande skyddet innebär och därför kommer det 
att göras en kortfattad presentation av detta skydd i uppsatsen. Däremot 
kommer det inte att finnas en jämförelse mellan det grundläggande och det 
utökade skyddet eller någon diskussion kring huruvida bestämmelserna 
eventuellt överlappar varandra, eftersom det är något som redan har 
diskuterats mycket i juridisk doktrin.  
 
Utöver bestämmelserna om det grundläggande och det utökade skyddet 
finns det även flera andra varumärkesrättsliga bestämmelser som påverkar 
ensamrättens omfattning. På grund av utrymmesskäl kommer dessa inte att 
behandlas. Det innebär exempelvis att regler om begränsningar och 
konsumtion av ensamrätten inte kommer att beröras.  
 
Vidare diskuteras ofta inom varumärkesrätten frågor kring vad som kan 
registreras som ett varumärke. Det handlar exempelvis om ljud, färger och 
dofter. Sådana problem kommer inte att behandlas, då det utökade skyddet 
för kända varumärken inte tar sikte på sådana problem. Däremot kan det 
uppmärksammas att vad som kan utgöra ett varumärke kan påverka det 
utökade skyddet på så sätt att ett varumärke med en hög 
särskiljningsförmåga har ett stort skyddsomfång, vilket exempelvis kan göra 
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det enklare att bevisa vissa av rekvisiten i bestämmelsen om det utökade 
skyddet. 
 
Vidare påverkas ensamrättens omfattning även av fler rättsområden än det 
varumärkesrättsliga. Exempelvis är marknadsrätt relevant för att avgöra 
omfattningen av det utökade skyddet. I EU-domstolen har varumärkes- och 
marknadsrättsliga bedömningar gjorts i samma mål, men i Sverige sker 
rättegången enligt marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) i form av en 
specialprocess i Marknadsdomstolen (MD).
6
 En talan enligt 1 kap. 10 § 3 p. 
VML kan inte kumuleras med en marknadsrättslig talan om otillbörlig 
marknadsföring, utan en talan enligt VML respektive MFL måste göras 
självständigt enligt olika ordningar.
7
 Avgörandena från MD hänvisar i 
princip aldrig till bedömningar som har skett i varumärkesavgöranden.
8
 MD 
har uttalat att den marknadsrättsliga bedömningen ska ske fristående från de 
immaterialrättsliga övervägandena och att förbud på grund av 
varumärkesintrång inte kan ges enligt MFL. Däremot kan MD döma i 
marknadsrättsliga mål som innehåller immaterialrättsliga moment, eftersom 
det annars hade stridit mot lagstridighetsprincipen,
9
 det vill säga att 
marknadsföring inte får strida mot annan lag eller kunna leda till lagbrott.
10
 
Generalklausulen i 5 § MFL om renommésnyltning löper delvis parallellt 
med regeln i 1 kap. 10 § 3p. VML, men det marknadsrättsliga skyddet kan 
även avse situationer som faller utanför varumärkesanvändningsområdet.
11
 
På senare tid har det hävdats att gränsdragningen mellan immaterialrätt och 
marknadsrätt har tunnats ut, vilket gör att MD:s existens och uppgift har 
ifrågasatts.
12
 I skrivande stund har regeringen lämnat in en proposition till 
riksdagen med förslag om att införa en ny patent- och marknadsdomstol. 
Denna nya ordning föreslås träda ikraft den 1 september 2016.
13
 På grund av 
att en distinktion mellan varumärkesrätten och marknadsrätten fortfarande 
råder kommer dock inte marknadsföringslagstiftningen att presenteras i 
denna uppsats. Fokus är enbart på den varumärkesrättsliga regeln, även om 
marknadsaspekter kring det utökade skyddet oundvikligen kommer att bli 
aktuella för diskussion.  
 
Konkurrensrätten är också av stor betydelse för varumärkesrätten, för trots 
att den immaterialrättsliga regleringen ska göra en avbalansering mellan 
skyddets konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande effekter, behövs 
även en ren konkurrensreglering som komplement.
14
 Att ge någon en 
ensamrätt bär onekligen med sig en viss konkurrensbegränsande effekt som 
                                                 
6
 Bernitz m.fl., 2013, s. 363. 
7
 Levin, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Karnov Internet, not 32, hämtad den 8 oktober 
2015. 
8
 Bernitz m.fl., 2013, s. 363. 
9
 MD 2012:15 (Elskling), p. 92-93. 
10
 Prop. 2007/08:115 s. 77. 
11
 Bernitz m.fl., 2013, s. 366. 
12
 Bernitz, 2013, 454-455. 
13
 Prop. 2015/16:57 s. 1. 
14
 Bernitz m.fl., 2013, s. 394-395. 
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är inbyggd i varumärkets egenskap av kännetecken,
15
 samtidigt som det kan 
argumenteras att företags ensamrätter faktiskt är det som möjliggör för dem 
att bidra med en sund konkurrens. Om en näringsidkare inte har någon 
ensamrätt skulle de nämligen inte kunna vidta någon 
konkurrensstimulerande åtgärd, eftersom de inte skulle kunna kopplas till 
något varumärke.
16
 Den konkurrensrättsliga aspekten kommer dock endast 
att tas upp i den mån det krävs för att besvara frågeställningarna. Någon mer 
utförlig analys av den juridiska regleringen av konkurrensrätten kommer 
inte att genomföras. 
 
Det utökade skyddet kan även aktualisera gränsdragningar med andra 
rättsområden av fundamental karaktär, bland annat yttrandefrihet. Det kan 
exempelvis diskuteras hur det utökade skyddet förhåller sig till 
varumärkesparodier. Dessa typer av gränsdragningar kommer på grund av 
utrymmesskäl inte att behandlas ingående.  
 
Betydelsen av att presentera bevis kommer att diskuteras i framställningen, 
men i övrigt kommer inga processuella regler att vara i fokus. Uppsatsen 
kommer inte heller att beröra vilka skadeståndsnivåer som blir aktuella när 
ett intrång i ett känt varumärke föreligger. 
 
1.4 Metod och material 
För att kunna besvara frågeställningarna har jag använt en rättsdogmatisk 
metod. Jag har även använt en EU-rättslig metod, som är en typ av 
rättsdogmatisk metod. 
 
Den EU-rättsliga metoden har använts eftersom EU-rätten påverkar svensk 
rätt. EU antar gemensamma regler på europeisk nivå, som medlemsstaterna 
sedan genomför själva inom ramen för sin nationella rättsordning. Om en 
nationell och en unionsrättslig regel skulle stå i konflikt med varandra har 
EU-rätten företräde.
17
 Därmed blir EU-rätten direkt relevant för svensk rätt. 
I uppsatsen aktualiseras både EU-förordningar och EU-direktiv. 
Förordningar har direkt tillämplighet i Sverige i sin EU-rättsliga form, 
medan direktiven måste införlivas.
18
 Bestämmelserna i dessa och deras 
förhållande sinsemellan kommer att behandlas i anslutning till att deras 
innehåll presenteras. Det bör dock redan inledningsvis uppmärksammas att 
EU-parlamentet i slutet av december år 2015 antog ett nytt 
varumärkesdirektiv
19
 och en ny varumärkesförordning
20
. Båda dessa 
                                                 
15
 Pehrson, 1981, s. 110. 
16
 SOU 1958:10 s. 48 och SOU 1978:9 s. 143.  
17
 Korling & Zamboni, 2013, s. 111-112. 
18
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 177-179.  
19
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 
tillärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
20
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om 
ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av 
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rättsakter kommer att träda ikraft under år 2016.
21
 Den nya kommande 
regleringen innebär många nyheter, men vad gäller bestämmelsen om det 
utökade skyddet för kända varumärken blir det inga större förändringar. Det 
kommer att ske en omformulering i bestämmelsen för att förtydliga vad som 
redan gäller, vilket kommer att presenteras i uppsatsen. Bestämmelsen 
kommer även bli obligatorisk istället för fakultativ, vilket också kommer att 
diskuteras. I övrigt innebär inte den nya regleringen några förändringar i 
rättsläget vad gäller bestämmelsen om det utökade skyddet. Vad som 
framkommer i denna uppsats kommer därför att gälla även efter att den nya 
regleringen har trätt ikraft.  
 
Den rättskälla som får mest fokus i framställningen är rättspraxis. Den 
främsta instans som genom sin rättspraxis har en drivande roll i EU-rättens 
utveckling är EU-domstolen. De tolkar de EU-rättsliga reglerna och stadgar 
generellt hållna principer.
22
 Domarna därifrån ska ses i sitt sammanhang och 
får inte tolkas isolerat. Hänsyn ska tas till tidigare och senare avgöranden 
istället för att lägga för stor vikt vid enskilda formuleringar i domskälen.
23
 
Det finns flera relevanta domar från EU-domstolen som har behandlat det 
utökade skyddet och dessa kommer att behandlas i uppsatsen. Några av de 
relevanta domarna är äldre, men den mesta diskussionen kommer att vara 
kring domar från de senaste åren.   
 
Under EU-domstolen finns även tribunalen, som för privata företag och 
personer fungerar som en första instans innan målet kan överklagas till EU-
domstolen.
24
 Både EU-domstolens och tribunalens rättspraxis är bindande, 
eftersom deras domar är en del av EU-rättens rättskällor.
25
 Sinsemellan är 
EU-domstolens avgöranden överordnade tribunalens, även om tribunalens 
domar också har en relativt stark ställning som rättskälla. Tribunalens 
uttalanden tillmäts större vikt än doktrin, förarbetsuttalanden, icke bindande 
rättsakter och generaladvokaternas uppfattningar. Vad som bör 
uppmärksammas är att när EU-domstolen bekräftar ett mål som har avgjorts 
i tribunalen, innebär inte det att de bekräftar domen i sin helhet, eftersom de 
inte kan bedöma den bevisning som tribunalen har godtagit. De prövar 
endast rättsfrågor, inga sakfrågor.
26
 Uppsatsen aktualiserar flera domar från 
tribunalen. De flesta av tribunalens domar som sedan överklagades till EU-
domstolen blev sedan bekräftade av EU-domstolen, men uppsatsen 
aktualiserar även ett mål som återförvisades till tribunalen på grund av att 
EU-domstolen ansåg att tribunalen hade gjort en felaktig rättstillämpning.   
 
                                                                                                                            
kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 
40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) 
nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller). 
21
 https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/eu-trade-mark-regulation 
22
 Korling & Zamboni, 2013, s. 115-116. 
23
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 37. 
24
 Lehrberg, 2014, s. 114-115. 
25
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 40. 
26
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 56. 
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Generaladvokaters uppfattningar är enbart vägledande,
27
 vilket ger dem en 
relativt svag ställning som rättskälla. Dock har de i denna uppsats på några 
ställen varit intressanta att undersöka, då de har innehållit diskussioner som 
har varit mer utförliga än EU-domstolens och tribunalens. 
 
Utöver intrångspraxis är även viss registreringspraxis intressant att 
undersöka, eftersom frågan kring det utökade skyddet kan uppkomma även i 
samband med en ansökan om varumärkesregistrering. Registreringspraxis 
bidrar därmed också till rättsutvecklingen på området. Den 
gemenskapsvarumärkesrättsliga registreringen görs vid Kontoret för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM) 
och flera avgöranden därifrån är relevanta för uppsatsen. KHIM har även 
utfärdat riktlinjer kring praxis, som ska fungera som en vägledning.
28
 De är 
en typ av ”soft law” och har därför ingen bindande verkan, men i praktiken 
har det visat sig att även icke-bindande dokument inom EU-rätten har haft 
en påtaglig normerande verkan.
29
 Eftersom riktlinjerna innehåller 
diskussioner kring den aktuella varumärkesrättens innebörd
30
  har jag 
studerat dessa i anslutning till praxis. 
 
Vad gäller den EU-rättsliga praxis som har utvecklats, har många uttalanden 
framstått som otydliga. Därför har jag i det EU-rättsliga praxiskapitlet även 
använt juridisk doktrin för att belysa olika ståndpunkter och 
tolkningsmöjligheter kring gällande rätt. Jag har använt ett antal böcker som 
har behandlat ämnet och rättsvetenskapliga artiklar, som jag bland annat har 
hämtat från olika juridiska databaser som Westlaw och Heinonline. Jag har 
även använt den studie som Max Planck-institutet gjorde på uppdrag av EU-
kommissionen för att se hur varumärkessystemet fungerade.
31
  
 
Den rättsdogmatiska metoden innebär att gällande rätt systematiseras och 
tolkas.
32
 Tolkningen görs med användning av juridiska rättskällor som 
lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin.
33
 Förutom att lagtextens 
ordalydelse är relevant, har även förarbeten en betydande roll för den 
svenska rättsdogmatiska metoden.
34
 Jag har därför bland annat haft stor 
användning av den senaste propositionen till varumärkeslagen. Även 
tidigare SOU:er och propositioner har varit aktuella.  
 
I svensk praxis är många av de äldre rättsfallen på området inte längre 
relevanta.
35
 Därför har jag endast använt rättsfall från senare tid. I svensk 
praxis har domstolarna inte diskuterat det utökade skyddet i någon större 
                                                 
27
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 40. 
28
 Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Lexino 2014-11-19. 
29
 Korling & Zamboni, 2013, s. 127-128. 
30
 Maunsbach, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Lexino 2014-11-19. 
31
 Max Planck-institutets studie, 2011, s. 1. 
32
 Peczenik, 2005, s. 249-250. 
33
 Korling & Zamboni, 2013, s. 21. 
34
 Hettne & Eriksson, 2011, s. 36-37. 
35
 Se exempelvis prop. 2009/10:225 s. 118, där det framhålls att bedömningen kring kravet 
på märkeslikhet i NJA 1995 s. 635 (Galliano) inte överensstämmer med gällande EU-rätt. 
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omfattning. Skyddet nämns kort i en dom från Högsta domstolen (HD) och 
det finns två senare hovrättsdomar där diskussionen kring det utökade 
skyddet är mer utförlig. Dessa kommer att diskuteras i uppsatsen. 
 
Även de nationella registreringsavgörandena är av betydelse för att förstå 
omfattningen av det utökade skyddet. Det finns en del senare 
registreringsavgöranden från Patentbesvärsrätten (PBR) där det utökade 
skyddet har diskuterats. Dessa domar är inte lika utförliga som 
hovrättsdomarna, men jag har valt ut några avgöranden som är från senare 
tid och som tydligt berör det utökade skyddet.  
 
Uppsatsen är främst skriven ur ett rättskritiskt perspektiv. Framställningen 
aktualiserar intressen ur lagstiftarens, varumärkesinnehavares, konkurrenters 
och konsumenters synvinkel. Uppsatsen är även skriven ur ett svenskt 
perspektiv, då det är den svenska regeln som är i fokus och de 
internationella och EU-rättsliga förhållandena betraktas i syfte att beskriva 
rättsläget i Sverige. 
 
Uppsatsen kommer i viss mån även att inkludera vissa national- och 
företagsekonomiska perspektiv, eftersom varumärkesskyddet har fler 
relevanta aspekter än de rent strikt juridiska. Det kan även i viss mån finnas 
argument som hör till områdena lingvistik och semantik, då tolkning av ord 
blir föremål för diskussion. 
 
1.5 Terminologi 
I såväl litteratur som praxis förekommer ord som ”varumärke”, ”märke”, 
”kännetecken” ”varukännetecken” och ”tecken”. Begreppet 
”varukännetecken” är en bredare definition än begreppet ”varumärke”,36 
men i praxis och doktrin används orden ofta synonymt. Om inget annat 
anges i sammanhanget kommer de således även i denna uppsats att ha 
samma betydelse.  
 
Reglerna kring dubbel identitet och förväxlingsrisk som stadgas i 1 kap. 10 
§ 1-2 p. VML och motsvarande bestämmelser i EU-rätten kommer att 
benämnas som ”det grundläggande skyddet”. Bestämmelsen i 1 kap. 10 § 3 
p. VML och motsvarande bestämmelser i EU-rätten kommer att kallas för 
”det utökade skyddet”. I doktrin brukar det även ibland kallas för”det 
utökade skyddet för kända varumärken” eller ”anseendeskyddet”.  
 
Det finns många olika begrepp som används för att beteckna de varumärken 
som åtnjuter det utökade skyddet, däribland ”kända”, ”väl kända”, 
”välrenommerade”, ”väl ansedda” och ”notoriskt kända”. Uttrycken kan 
anses syfta mer eller mindre på kvalitativa eller kvantitativa aspekter.
37
 
                                                 
36
 Prop. 1992/93:48 s. 70-71. 
37
 Nordell, 2004, s. 297. 
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Även på engelska används flera olika uttryck, däribland ”with a reputation”, 
”famous” och ”well-known”. I doktrin använder olika författare olika ord, 
men betydelsen är oftast densamma. Om inget annat framkommer har orden 
därför samma betydelse i denna uppsats.  
 
1.6 Forskningsläge 
Det utökade skyddet för kända varumärken har varit föremål för diskussion i 
doktrin. På det svenska området är bland annat Marianne Levin, Per Jonas 
Nordell och Ulf Bernitz framstående och i den europeiska rätten diskuteras 
skyddet bland annat av Annette Kur.  
 
Eftersom rättsläget har förändrats betydligt på senare tid är stora delar av de 
böcker och artiklar som finns på området inaktuella. De böcker eller delar 
av böcker som är aktuella behandlar inte enbart det utökade skyddet, utan 
diskuterar ofta varumärkesrätt eller immaterialrätt i allmänhet. De aktuella 
artiklar som finns på området behandlar oftast ensamrättens innebörd 
generellt eller jämför det grundläggande och det utökade skyddet med 
varandra. Ofta diskuterar artikelförfattarna även endast ensamrättens 
omfattning i förhållande till EU-domstolens funktionslära utan att ta stöd i 
någon direktivbestämmelse eller lagparagraf. Artiklarna fokuserar inte, som 
denna framställning, enbart på det utökade skyddets omfattning och syfte. 
 
1.7 Disposition 
Uppsatsens första och inledande kapitel syftar till att ge en översikt över vad 
uppsatsen handlar om och vilken metod som har använts. 
 
För att förstå omfattningen av ensamrätten för det utökade skyddet behövs 
förståelse för syftet med det grundläggande och det utökade skyddet samt 
vilka aktörers intressen som skydden kan hänföras till. Det andra kapitlet 
redogör därför för varför varumärken är skyddsvärda. 
 
Det tredje kapitlet innehåller en kort redogörelse för det grundläggande 
skyddet, vilket är nödvändigt för att förstå innebörden och omfattningen av 
det utökade skyddet. 
 
Framställningens fjärde kapitel presenterar de internationella förpliktelser 
som är relevanta för det utökade skyddet i svensk rätt. Kapitlet syftar till att 
ge en bättre förståelse för de internationella förhållandena och hur de 
påverkar omfattningen av det utökade skyddet.  
 
Uppsatsens längsta delar är kapitel 5, som behandlar EU-rätt, och kapitel 6, 
som behandlar svensk rätt. Anledningen till att jag först kommer att 
presentera EU:s reglering och praxis och sedan svensk reglering och praxis 
är att det av de svenska förarbetena framkommer att det inte bara är EU:s 
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reglering, utan även EU:s praxis som ligger till grund för utformningen av 
bestämmelsen i den svenska VML. En presentation av all reglering och all 
praxis separat skulle därmed vara ologisk och komplicera förståelsen för 
rättsläget.  
 
I det femte kapitlet, som redogör för det utökade skyddet i EU-rätten, 
presenteras först regleringens utformning i olika bestämmelser. Sedan finns 
en redogörelse för praxisbildningen kring de olika rekvisiten i 
bestämmelserna. EU-domstolens avgöranden har ingen tydlig utgång i sak, 
utan det viktiga är istället de generella principer de uttrycker kring olika 
rekvisit. För att tydliggöra dessa principer har EU-rättslig praxis diskuterats 
utifrån varje enskilt rekvisit, istället för att diskutera vad som framkom 
kring alla rekvisit en dom i taget. I anslutning till rekvisiten har även 
juridisk doktrin behandlats, i syfte att belysa tolkningsproblem som kan 
uppstå. Kapitlet syftar till att ge en bild av omfattningen av skyddet och 
huruvida det är förutsebart. 
 
I det sjätte kapitlet redovisas det utökade skyddet i svensk rätt. Inledningsvis 
presenteras en kort historik, i syfte att skapa förståelse för den reglering som 
finns idag och vad syftet med det utökade skyddet är. Sedan diskuteras 
gällande lagregler och nuvarande praxis. Vad gäller svensk praxis har varje 
enskilt mål behandlats separat, eftersom det blir tydligast att se hur svensk 
rätt följer de EU-rättsliga principerna genom att redovisa på detta sätt. 
Praxis har även delats upp efter vilken domstolsinstans som har dömt. Vad 
gäller PBR:s domar har de för klarhetens skull även delats upp i underrubrik 
efter vilket rekvisit som var avgörande i målet, eftersom de är många till 
antalet. Liksom kapitel fem, ska detta kapitel ge en bild av omfattningen av 
det utökade skyddet och huruvida det är förutsebart. Dessutom ska kapitlet 
utreda om svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med gällande EU-
rätt.  
 
Uppsatsens sjunde och sista kapitel innehåller avslutande reflektioner, där 
slutsatserna av vad som har framförts i uppsatsen kommer att diskuteras och 
sammanfattas.  
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2 Varumärkets funktioner 
2.1 Teorier 
För att förstå syftet med det utökade skyddet, behövs en grundläggande 
förståelse för varför varumärken är skyddsvärda i allmänhet. Ett 
varumärkesskydd ger innehavaren en ensamrätt, vilket också leder till att 
andra aktörers frihet begränsas. Därför är det av stor vikt att kunna försvara 
varumärkesskyddet och det finns olika teorier och argument kring detta. 
Bland de ekonomiska teorierna finns exempelvis utilitaristiska argument, 
som hävdar att varumärken är nödvändiga verktyg för att maximera nyttan i 
samhället. Det finns även etik- och rättviseteorier som på olika sätt förklarar 
att ensamrätten ska få finnas eftersom innehavarna förtjänar skyddet. När 
det talas om syftet med varumärkesskyddet, brukar det i juridisk praxis och i 
såväl ekonomisk som juridisk doktrin motiveras av argument kring att ett 
varumärke fyller vissa funktioner. Det empiriska faktum att ett varumärke 
fyller en viss funktion är knappast i sig ett tillräckligt normativt skäl för att 
berättiga en ensamrätt, utan någon mer teori utöver dessa funktionsargument 
behöver användas.
38
 Dessa filosofiska teorier är utanför ramen för denna 
uppsats, men funktionerna är däremot direkt relevanta för det utökade 
skyddet, eftersom de avgör ensamrättens omfattning.  
 
2.2 Historik 
Synen på vilka funktioner varumärket har i samhället har förändrats mycket 
genom tiderna. Den allra tidigaste formen av varumärkesanvändning skedde 
i form av märkning. Det finns ingen säkerhet kring exakt när eller varför 
människan fick idén att börja märka egendom.
39
 Någon av de tidigare 
formerna av märkning var bomärkning, som har funnits i minst 4 000 år. Då 
märkte egyptierna sina djur med brännjärn, i syfte att tydligt kunna avgöra 
vem som var ägare.
40
 Märkning av varor skedde redan i det antika Grekland 
och Rom. Även i tidig nordisk lagstiftning fanns regler om märkning, bland 
annat i Magnus Lagaböters landslag, som stadgade att sköldtillverkare var 
skyldiga att sätta ett märke på sina sköldar, för att det skulle gå att veta vem 
som hade tillverkat dem utifall att kvaliteten skulle vara dålig. Det fanns 
även regler om märkningsplikt i äldre svensk rätt, bland annat i 
Bjärköarätten. Dessa äldre märken syftade inte till att vara ett 
konkurrensmedel för märkesinnehavaren, utan de var främst till för att ge 
tillverkaren ett ansvar för sina varors beskaffenhet. Det var därmed främst 
konsumenternas intresse som var i fokus, även om dessa äldre märken 
naturligtvis kunde ha ett goodwill-värde för innehavaren också.  
                                                 
38
 Sakulin, 2011, s. 104-106. 
39
 Diamond, 1983, s. 222-223. 
40
 Mollerup, 2002, s. 29. 
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Det moderna varumärket som ett verktyg i marknadsföringen framträdde 
först när samhället började industrialiseras. Den första svenska 
varumärkeslagen trädde ikraft år 1884.
41
 Kring denna tidpunkt bildades 
många varumärken som idag är världsberömda, exempelvis Coca-Cola år 
1886, Kodak år 1888 och Kellogg’s år 1915.42 Runt denna tidpunkt började 
synen på varumärkets betydelse förändras och det började talas om att de 
behövde ett starkare skydd. En av de främsta förespråkarna för ett starkare 
skydd var Frank Schechter,
43
 som i en berömd artikel avfärdade betydelsen 
av att kunna avgöra ursprunget på en vara och menade att bevarandet av det 
unika i ett varumärke bör utgöra den enda rationella grunden för dess 
skydd.
44
  
 
Sedan dess har samhället utvecklats ytterligare med ny teknik, en mer 
komplex infrastruktur och nya sätt att distribuera varor och tjänster. Det har 
gjort att varumärken har fått en allt starkare roll och en ökad ekonomisk 
betydelse i samhället.
45
 Att detaljhandeln under senare år har fått en ökad 
betydelse, samtidigt som kvalitetsskillnaden mellan varor och tjänster ofta 
kan vara små, har fått till följd att varumärket har gått från att ha fungerat 
som något fysiskt och rationellt till att idag ha blivit mer psykologiskt och 
emotionellt.
46
  
 
2.3 Olika aktörers intressen 
Vilken funktion ett varumärke har i samhället beror på ur vilken aktörs 
perspektiv det betraktas. Det är något som har diskuterats i både ekonomisk 
och juridisk litteratur. Ur en lagstiftares perspektiv är varumärkets 
identifierings- och individualiseringsförmåga samhällsnyttiga, eftersom de 
underlättar kommunikationen mellan aktörerna på marknaden, vilket 
effektiviserar handeln. Ur en varumärkesinnehavares perspektiv bär 
varumärket på information om konkret fakta, exempelvis kring innehåll, 
pris, kvalitet och identitet. Varumärkesinnehavaren kan bygga upp ett 
varumärke med en unik identitet, som kommuniceras genom emotionella 
argument. Exempelvis kan produktens namn, historiska bakgrund och 
geografiska ursprung spela roll. En varumärkesinnehavare kan också 
använda varumärket som ett positioneringsverktyg, som innebär att de 
tillhandahåller en marknad med flera olika varumärken och positionerar 
dem utifrån målgruppens behov och konkurrenternas varumärken. 
Varumärket fungerar för varumärkesinnehavaren också som ett 
konkurrensmedel och en tillväxtgenerator. Ur konkurrentens synvinkel är 
varumärket en informationskälla om andra producenters varor. Varumärket 
                                                 
41
 Bernitz m.fl., 2013, s. 254-255. 
42
 Lunsford Jr., 1974, s. 76. 
43
 Bently & Sherman, 2014, s. 813. 
44
 Schechter, 1927, s. 831. 
45
 Nordell, 2004, s. 57. 
46
 Lunell, 2007, s. 17. 
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kan också fungera som en prototyp och ange normer som fungerar som en 
förebild för konkurrentens egna varor. Varumärket fungerar också som en 
slags inträdesbarriär för konkurrenter att etablera sig på marknaden. Ur 
konsumentens synvinkel är det viktigt att kunna identifiera och 
individualisera en vara, för att kunna få information om varans pris, 
funktion och kvalitet. Varumärket underlättar konsumentens beslutsprocess 
i samband med återköp, vilket sparar tid och fungerar som en garanti för en 
jämn och konsekvent kvalitet. För konsumenter kan varumärket fungera 
som en referenspunkt när de ska köpa nya varor. Även ett varumärkes image 
kan vara viktig för konsumenter. Exempelvis kan exklusiva varumärken 
fungera för självförverkligande och för att bli socialt accepterad.
47
  
  
Vems intresse som det varumärkesrättsliga skyddet ska baseras på har 
diskuterats. Bland annat har det i doktrin förekommit åsikter kring att 
dagens varumärkesskydd baseras för mycket på kundernas känslor och 
åsikter och att skyddet istället bör baseras mer på objektiv och observerbar 
information, eftersom det skulle skapa mindre förvirring hos 
konsumenterna.
48
 Det har även hävdas i doktrin att varumärkesskyddet 
tidigare sågs som ett slags konsumentskydd, men att det inte längre är 
huvudsyftet,
49
 även om skyddet fortfarande kan definieras ur en konsuments 
synvinkel.
50
  Om en varumärkesinnehavare bevakar sin ensamrätt, kan 
nämligen även konsumenternas intressen tillgodoses. Om en innehavare 
exempelvis förhindrar en varumärkesanvändning som är vilseledande, kan 
de även förhindra förvirring hos konsumenterna. Det kan vara bra för 
innehavaren, konsumenterna och marknaden som helhet.
51
 Ett varumärke 
kan därför sägas fylla funktioner för många olika aktörer.  
 
2.4 EU-domstolens funktionslära 
EU-domstolen har uttalat att varumärkesdirektivet
52
 (VMD) allmänt syftar 
till att väga varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets 
grundläggande funktion bevaras mot andra ekonomiska aktörers intressen 
av att vissa kännetecken hålls fria.
53
 Varumärkets grundläggande funktion är 
enligt det elfte skälet i VMD framför allt att garantera att ursprunget anges. 
Formuleringen möjliggör att det kan finnas ytterligare funktioner, men inga 
fler nämns i direktivet. Däremot har fler funktioner tydliggjorts genom EU-
domstolens praxis.
54
  
 
                                                 
47
 Melin, 1999, s. 36-43. 
48
 Greenhalgh & Webster, 2015, s. 116. 
49
 Davis, 2003, s. 185-187. 
50
 Dupont, 2013, s. 165. 
51
 Wessman, 2002, s. 22. - 
52
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. 
53
 C-65/12 (Bulldog), p. 41. 
54
 Bailey, 2013, s. 868. 
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Vad gäller varumärkets grundläggande funktion, 
ursprungsangivelsefunktionen, uttalade EU-domstolen i Google France-
målet
55
 att den skadas när en tredje mans annons antyder att det finns ett 
ekonomiskt samband mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren. 
I målet ansågs skada även kunna föreligga om annonsen visserligen inte 
antydde på ett ekonomiskt samband, men att den var så vag att en normalt 
informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare inte utifrån 
annonsen kunde avgöra om det finns ett ekonomiskt samband eller inte.
56
 
Nära kopplat till denna ursprungsangivelsefunktion har EU-domstolen också 
diskuterat att varumärket har en garantifunktion, som ska garantera att varan 
med ett visst varumärke har ett visst kommersiellt ursprung eller en viss 
kvalitet.
57
 Det senare kan också uttryckas som en kvalitetsfunktion.
58
 
Gränserna mellan dessa tre funktioner är oklar, liksom deras exakta 
innebörd och skyddsobjekt. Exempelvis har det i doktrin gällande 
kvalitetsfunktionen hävdats att EU-domstolen har förflyttat 
varumärkesrättens fokus från att bara handla om ett konsumentskydd till att 
även innehålla varumärkesinnehavarnas intressen av att skydda sina 
varumärkens image.
59
 
 
En annan funktion som har identifierats är reklamfunktionen. En 
varumärkesinnehavare kan ha som mål att använda sitt varumärke i syfte att 
informera och övertyga konsumenter. Enligt EU-domstolen ska innehavaren 
därför skyddas mot användning som skadar deras användning i exempelvis 
reklamkampanjer.
60
 
 
Varumärken har vidare en investeringsfunktion när varumärket används av 
innehavaren för att skapa eller behålla ett bra rykte som kan tänkas att bidra 
till att locka nya kunder och hålla gamla konsumenter lojala. Denna 
funktion överlappar till viss del med reklamfunktionen, men är mer 
vidsträckt, då det kan göras investeringar på andra sätt än i reklam.
61
 EU-
domstolen har uttalat att skada på investeringsfunktionen kan uppstå om 
tredje mans användning i stor omfattning stör förvärvandet eller 
bibehållandet av ett bra rykte. Om varumärkesinnehavaren däremot vid en 
lojal konkurrens endast behöver anpassa sina ansträngningar för att förvärva 
eller bibehålla sitt goda rykte eller om vissa konsumenter slutar att använda 
de varor och/eller tjänster som varumärket kännetecknar, så ska ingen skada 
anses uppkomma.
62
  
 
EU-domstolen har även nämnt en kommunikationsfunktion,
63
 men inte 
vidare utvecklat vad den innebär.
64
 Viss ledning kan tas från ett kort 
                                                 
55
 De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (Google France). 
56
 De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (Google France), p. 89-90. 
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utlåtande från en generaladvokats förslag till avgörande, där det menades att 
varumärket fungerar som en dialog mellan tillverkare och konsumenter.
65
 
Inte heller denna beskrivning är dock särskilt uttömmande.  
 
EU-domstolens snabbt framväxande funktionslära har varit föremål för 
diskussioner och har fått mycket kritik. Funktionerna anses vara vaga och 
det är dessutom oklart hur många funktioner det finns. Vissa menar att ett 
varumärke kan ha upp till 17 möjliga funktioner.
66
 Bland annat har den 
juridiska och företagsekonomiska litteraturen behandlat symbol-, 
individualiserings-, informations-, särskiljnings-, konkurrens-, och 
marknadsstyrningsfunktioner.
67
 Det har också hävdats att EU-domstolen har 
överskridit sina befogenheter, eftersom de egentligen är begränsade till 
tolkningen av direktivet, som inte stadgar någon annan funktion än 
ursprungsangivelsefunktionen.
68
 Avsaknaden av definitioner och 
klargörande beskrivningar av funktionerna från EU-domstolen har också 
kritiserats och vissa menar att avsaknaden av utförliga beskrivningar kanske 
beror på att de själva har svårt att tillämpa sin egenskapade funktionsteori.
69
 
Det har också påpekats att det är oklart hur funktionerna förhåller sig till 
varandra och i vilken mån de egentligen styr varumärkesrättens innehåll och 
omfattning.
70
 Det har till och med gjorts liknelser mellan 
varumärkesskyddet och svarta hål.
71
  
 
Även den funktionen som nämns i direktivets skäl elva, 
ursprungsangivelsefunktionen, har ifrågasatts på senare tid. Vissa har 
åsikten att den idag har en mer abstrakt karaktär, eftersom en varas konkreta 
ursprung inte alltid är känt för en konsument.
72
 Förskjutningen av 
betydelsen torde bero på att marknaden har förändrats, vilket gör att 
konsumenter uppfattar varumärken på ett annorlunda sätt idag.
73
 Idag är det 
vanligt att företag har flera olika varumärken, exempelvis ett 
lågprisvarumärke och ett mer exklusivt, för att nå olika kundgrupper. Det är 
också vanligt att varumärken delas eller licensieras av företag.
74
 Vidare är 
det vanligt att varumärkesinnehavare i rationaliseringssyfte låter andra 
tillverkarföretag ansvara för produktionen av deras varor, så att de själva 
enbart kan fokusera på marknadsföring och varumärkesbyggande.
75
 Dessa 
faktorer gör att det är svårt, och eventuellt mindre viktigt, för kunden att 
veta vem som faktiskt ligger bakom en produkt eller tjänst. Den ändrade 
synen på varumärkesskyddet till att handla mer om varumärkets ekonomiska 
                                                                                                                            
64
 Bailey, 2013, s. 871. 
65
 C-273/00 (Sieckmann), förslag till avgörande, p. 19. 
66
 Cornthwaite, 2012, s. 129. 
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 Nordell, 2010, s. 274. 
68
 Dupont, 2013, s. 155. 
69
 Senftleben, 2014, s. 519-520. 
70
 Nordell, 2010, s. 274. 
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 Senftleben, 2011, s. 383-387. 
72
 Arnerstål, 2014, s. 30-31. 
73
 Arnerstål, 2015, s. 403. 
74
 Greenhalgh & Webster, 2015, s. 112-114. 
75
 Lury, 2008, s. 220. 
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egenvärde gör det utökade skyddet för kända varumärken mer aktuellt. Det 
utökade skyddet är nämligen främst ett skydd för varumärkets egenvärde 
och goodwill, vilket utvecklas mer nedan.  
 
2.5 Förhållande till det grundläggande 
respektive det utökade skyddet 
Trots att funktionerna är diffusa är de direkt avgörande för ensamrättens 
omfattning. EU-domstolen har nämligen uttalat att en varumärkesinnehavare 
inte kan hindra en användning av ett kännetecken som är identiskt med 
deras varumärke om användningen inte kan skada någon av varumärkets 
funktioner.
76
 Vid en bedömning av dubbel identitet eller förväxling enligt 
det grundläggande skyddet blir ursprungsangivelsefunktionen direkt 
aktuell.
77
 I senare uttalanden har EU-domstolen klargjort att ett varumärke 
alltid förväntas uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast 
uppfyller andra funktioner om varumärket används i ett visst syfte, 
exempelvis för reklamändamål. Om varumärken har andra funktioner än 
ursprungsangivelsefunktionen, omfattas även dessa funktioner av det 
grundläggande skyddet. Det är därmed inte bara kända varumärken som kan 
ha andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen.
78
 I förslaget till det 
nya varumärkesdirektivet har det, för att skillnaden mellan det 
grundläggande och det utökade skyddet ska klargöras, föreslagits att det vid 
fall av dubbel identitet och förväxlingsbarhet, det vill säga vid det 
grundläggande skyddet, endast är ursprungsangivelsefunktionen som är av 
betydelse.
79
  
 
Syftet med att ha ett utökat skydd för kända varumärken är att kända 
varumärken kan vara enklare eller mer tilltalande att utnyttja. En 
varumärkesinnehavare till ett känt varumärke har ofta gjort stora 
investeringar i varumärket och för att kunna skydda dessa investeringar 
behöver varumärket ett starkare skydd som gäller även utanför 
varuslagslikheten.
80
 Skyddet kan därför sägas ta sikte på goodwill.
81
 Som 
ovan framkommit kan många aktörer på marknaden gynnas av ett 
varumärkesskydd, så bevarandet av ett varumärkes goodwill har positiva 
effekter för många aktörer på marknaden. Enligt min mening är det 
emellertid ofrånkomligt att det främst är varumärkesinnehavaren som 
gynnas av att dennes goodwill skyddas, vilket gör att det utökade skyddet 
främst skyddar varumärkesinnehavaren. 
 
                                                 
76
 C-487/07 (L’Oréal), p. 60. 
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 C-323/09 (Interflora), p. 40. 
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 Nordell, 2003, s. 18-19. 
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Eftersom EU-domstolens funktionslära är oklar, är det även oklart hur den 
förhåller sig till uppdelningen av ensamrättens omfattning mellan det 
grundläggande och det utökade skyddet.
82
 EU-domstolen har inte diskuterat 
funktionerna i förhållande till bestämmelsen om det utökade skyddet, men i 
praktiken är det svårt att särskilja skyddet för varumärkets renommé från 
investeringsfunktionen. Det kan ifrågasättas om det utökade skyddet har ett 
separat skydd för ursprung, då det där inte ska göras en 
förväxlingsbedömning som görs vid det grundläggande skyddet.
83
 EU-
domstolens få uttalanden är dock svåra att tyda och hur funktionerna 
förhåller sig till det utökade skyddet för kända varumärken är därmed 
oklart.
84
 Max Planck-institutet menade i sin studie att det inte finns behov av 
ett uttryckligt erkännande för ytterligare funktioner än 
ursprungsangivelsefunktionen för kända varumärken, eftersom 
bestämmelsens ordalydelse kring att särskiljningsförmåga och renommé ska 
skyddas redan i sig är ett uttryck för varumärkets goodwill- och 
kommunikationsfunktion.
85
 Eftersom EU-domstolen alltid diskuterar 
varumärkets funktioner i anslutning till ensamrättens innebörd i sina 
avgöranden, är det dock sannolikt att funktionerna kan spela en stor roll för 
det utökade skyddet. Trots oklarheter i rättsläget bör det därför kunna sägas 
att det vid det grundläggande skyddet blir fokus kring varumärkets 
ursprungsangivelsefunktion, medan det vid en bedömning kring det utökade 
skyddet dessutom är investerings- och reklamfunktionerna som blir centrala.  
                                                 
82
 Arnerstål, 2014, s. 36-37. 
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3 Det grundläggande skyddet 
3.1 Varumärkets uppkomst 
För att kunna förstå det utökade skyddets omfattning och hur stor fördel det 
är att kunna tillgodogöra sig det, behövs även kunskap om vad det 
grundläggande skyddet innebär och hur ett sådant skydd uppkommer. Det 
grundläggande skyddet kan nämligen åtnjutas av alla existerande 
varumärken.  
 
I Sverige finns idag två sätt att uppnå ett skydd för sitt varumärke: 
registrering eller inarbetning. En registrering kan ske på tre olika sätt 
beroende på om skydd önskas nationellt, internationellt eller inom hela 
EU.
86
 Enligt 1 kap. 6 § VML kan en nationell registrering göras hos PRV, 
vilket då ger en rätt till ett varumärke med verkan i Sverige. Annars 
möjliggör Madridprotokollet
87
 en internationell varumärkesregistrering, 
som enligt 5 kap. 1 § VML sker till World Intellectual Property 
Organization (WIPO), som är en organisation inom FN-systemet.
88
 En 
sådan registrering fungerar som en mängd olika nationella 
varumärkesrättigheter, beroende på hur det går för ansökningen i de olika 
länderna. På nationell nivå behandlas de på samma sätt som en nationell 
registreringsansökan.
89
 Ett kännetecken kan också få ett EU-skydd som har 
rättsverkan i alla EU:s medlemsländer genom att registreras som ett 
gemenskapsvarumärke hos EU:s varumärkesmyndighet KHIM.
90
 Reglerna 
för hur det går till finns stadgade framför allt i förordningen om 
gemenskapsvarumärken
91
 (VMF).  
 
Enligt 7 § VML kan en ensamrätt till ett varumärke även förvärvas utan att 
registreras, om det istället har inarbetats. Denna reglering är enbart 
nationell, då frågan ännu inte är harmoniserad i EU.
92
 För att märket ska 
anses vara inarbetat finns fyra krav. För det första måste märket vara känt i 
Sverige. Det räcker dock med att det är känt inom en del av landet för att 
ensamrätt ska kunna göras gällande just i den delen av landet, men ett sådant 
lokalt varumärke utgör då inte nödvändigtvis ett registreringshinder för en 
annan persons senare varumärkesansökan som avser hela landet.
93
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För det andra ska märket vara känt inom omsättningskretsen, det vill säga 
den krets som det riktar sig till. Sammansättningen på omsättningskretsen 
bedöms från fall till fall, men vanligtvis består den främst av 
slutkonsumenten, men också de som på något sätt hanterar varan i ett 
tidigare distributionsled.
94
 För det tredje måste märket vara känt inom en 
betydande del av omsättningskretsen. Det finns ingen fixerad procentsats för 
vad som är en betydande del, utan det avgörs i varje enskilt fall.
95
 För det 
fjärde måste märket vara känt som beteckning för just de varor eller tjänster 
som tillhandahålls. Det måste därmed finnas en ursprunglig eller en genom 
användning förvärvad särskiljningsförmåga,
96
 vilket även stadgas i 1 kap. 4-
5 §§ VML. 
 
Särskiljningsförmåga är ett krav både vid registrering och inarbetning. 
Begreppet är grundläggande inom varumärkesrätträtten,
 97
 då graden av 
särskiljningsförmåga även påverkar omfattningen av varumärkesskyddet.
98
 
Särskiljningsförmåga definieras i 1 kap. 5 § VML och är ett 
distinktivitetskrav, som innebär att märket ska kunna särskilja innehavarens 
varor eller tjänster från andras.
99
 Det är alltså det kommersiella ursprunget 
som är varumärkets särskiljningsgrund, vilket därmed ger stöd för att 
varumärket har en ursprungsangivelsefunktion.
100
 Kravet hänger även ihop 
med frihållningsbehovet, som innebär att andra näringsidkare behöver ha fri 
tillgång till vissa beteckningar och dessa får därför inte innehas med 
ensamrätt av en viss näringsidkare.
101
 Exempelvis skulle det vara svårt för 
chokladtillverkare att driva sin verksamhet om en annan näringsidkare hade 
en varumärkesskyddad ensamrätt för ordet ”choklad”. Att det finns ett 
samhällsintresse i att hålla vissa uttryck fritt tillgängliga är dock enligt EU-
domstolen inget som ska beaktas vid bedömningen av omfattningen av en 
varumärkesinnehavares ensamrätt, utan det ska beaktas i relation till 
begränsningar av varumärkets rättsverkan och undantag i ensamrätten.
102
 
Frihållningsbehovet är därmed inte relevant för varken det grundläggande 
eller utökade skyddet, men särskiljningsförmåga är däremot något som är 
direkt relevant för hur stort skyddsomfång ett varumärke har vid både det 
grundläggande och det utökade skyddet. 
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3.2 Ensamrättens omfattning 
Det grundläggande skyddet för varumärken stadgas i 1 kap. 10 § 1-2 p. 
VML och bygger på de EU-rättsliga reglerna i artikel 5.1 VMD och artikel 9 
VMF. Enligt VML innebär ensamrätten att:  
 
”ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet 
får använda ett tecken som är 
1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, 
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av 
samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, 
inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till 
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder 
tecknet och innehavaren av varukännetecknet”103 
 
Två grundläggande kriterier för tillämpningen av det grundläggande skyddet 
är att tredje man inte har tillstånd och att det sker en användning av tecknet i 
en näringsverksamhet. Användningskravet finns det omfattande EU-praxis 
kring, och att det ska ske i näringsverksamhet har i praxis tolkats relativt 
extensivt.
104
 Dessa två kriterier måste vara uppfyllda även för en tillämpning 
av det utökade skyddet. 
 
Den första punkten i paragrafen stadgar principen om dubbel identitet och 
innebär som utgångspunkt att det alltid är intrång när det yngre märket är 
identiskt med det äldre och används för identiska varor. Bestämmelsen 
syftar främst till att motverka piratkopior och gör att behovet av bevisning i 
sådana mål begränsas.
105
 Av EU-domstolens praxis har det framkommit att 
dubbel identitet föreligger även vid mindre skillnader, om skillnaderna är så 
små att en genomsnittlig konsument inte uppmärksammar dem.
106
 Även om 
det inte framgår av ordalydelsen, innefattar bestämmelsen även ett 
skaderekvisit, som innebär att det skyddade kännetecknet måste lida skada 
av användningen. Som ovan framkommit ska skadan enligt EU-domstolens 
praxis vara på någon av varumärkets funktioner.
107
  
 
Den andra punkten stadgar principen om förväxlingsrisk. Begreppet 
förväxling tar sikte på att genomsnittskonsumenten förväxlar varornas eller 
tjänsternas kommersiella ursprung. Huruvida förväxlingsrisk föreligger ska 
bedömas efter en helhetsbedömning mot bakgrund av fyra faktorer: 
märkeslikhet, varuslagslikhet, särskiljningsförmåga hos det äldre märket och 
andra relevanta omständigheter. Både vad gäller märkeslikhet och 
varuslagslikhet gäller att ju högre grad av likhet, desto större är 
förväxlingsrisken. Enligt principen om känneteckenskraft innebär den tredje 
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faktorn att ju starkare särskiljningsförmåga det äldre märket har, desto större 
skyddsomfång har det äldre märket, vilket innebär en större förväxlingsrisk. 
Den fjärde faktorn beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men 
hänsyn kan bland annat tas till hur, var och när varorna marknadsförs.
108
 Det 
grundläggande skyddet förhindrar identiska och liknande märken att 
användas för identiska och liknande varor och tjänster, vilket också innebär 
att identiska och liknande märken vid endast detta skydd kan användas på 
helt skilda varor eller tjänster, eftersom det då inte finns någon 
varuslagslikhet.
109
 Om en varumärkesinnehavare vill ha ett 
varumärkesskydd även utanför varuslagslikheten måste de uppfylla 
rekvisiten för det utökade skyddet.  
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4 Det utökade skyddet i 
internationell rätt 
4.1 Pariskonventionen och TRIPS-avtalet 
Dagens bestämmelse om ett utökat skydd för kända varumärken i 1 kap. 10 
§ 3 p. VML stadgar att kända varumärken ska skyddas mot snyltning eller 
skada, oberoende av likheten hos varorna eller tjänsterna. Regeln har 
anpassats efter varumärkesdirektivet, men Sverige har även ett antal 
relevanta internationella förpliktelser som stödjer skyddet. Bland annat finns 
Pariskonventionen
110
, som ligger till grund för många av Sveriges nationella 
regler i varumärkesrätten.
111
 Sverige undertecknade konventionen år 
1885,
112
 och sedan dess har konventionen omarbetats och kompletterats 
flera gånger. WIPO fungerar som en överstatlig byrå för de länder som har 
undertecknat Pariskonventionen.
113
  
 
De särskilda reglerna om varumärken finns i konventionens artikel 6, 6bis 
och 6septies. För denna framställning är det artikel 6bis som är av störst 
betydelse. Regeln syftar främst till att motverka internationella 
varumärkesstölder
114
 och innebär att om ett varumärke som är registrerat i 
ett medlemsland är välkänt eller notoriskt känt, så ska det respekteras i de 
andra medlemsländerna. Bestämmelsen skyddar bara identiska eller 
liknande varor. Den skyddar med andra ord inte märken som avser tjänster, 
eller varor och tjänster av annat slag.
115
 Artikel 6bis var väldigt viktig när 
den kom, men i den juridiska debatten har det argumenterats att den idag, på 
grund av andra mer omfattande bestämmelser i såväl nationell som 
internationell varumärkesrätt, är av mindre betydelse.
116
  
 
Sverige är vidare på grund av sitt medlemskap i World Trade Organization 
(WTO) även anslutet till TRIPS-avtalet
117
, som trädde ikraft år 1995.
118
 
Detta avtal utökar Pariskonventionens skydd för välkända märken. Enligt 
artikel 16.2 i TRIPS-avtalet ska artikel 6bis i Pariskonventionen tillämpas 
även på servicemärken. Istället för att behöva vara känd för allmänheten i 
landet, räcker det att märket är känt inom omsättningskretsen, vilket ökar 
antalet varumärken som kan anses som välkända betydligt.
119
 Artikel 16.3 i 
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TRIPS-avtalet sträcker skyddet utanför varuslagslikheten och det finns i 
princip tre krav. För det första krävs att det ursprungliga märket är 
registrerat. För det andra krävs att användningen av det påstådda 
intrångsmärket antyder ett samband med det ursprungliga märket. För det 
tredje krävs att det är troligt att ägaren av det ursprungliga märket sannolikt 
kommer att lida skada.
 120
 Sannolikhetsbedömningen ska göras genom en 
objektiv bedömning, som ska kunna stödjas av bevis. I doktrin har det kring 
bestämmelsen sagts att om någon använder ett väldigt känt varumärke, som 
exempelvis Coca-Cola, torde det i princip kunna presumeras att skada 
sannolikt kan uppstå för varumärkesägaren.
121
 
 
4.2 Rekommendation från WIPO 
Både Pariskonventionen och TRIPS-avtalet har ansetts vara något oklara 
eftersom de använder uttrycket ”well-known” utan att definiera det.122 År 
1999 kom WIPO därför med en rekommendation
123
 kring skyddet, som 
skulle förtydliga de redan existerande reglerna.
124
 Rekommendationen är 
inte bindande, men EU har bland annat regelbundet hänvisat till den i sina 
förhandlingar med tredje länder om associeringsavtal, och kan därför sägas i 
princip förbinda sig till principerna som anges däri.
125
 Som huvudregel 
gäller enligt artikel 4.1 a specialitetsgrundsatsen, det vill säga att för att ett 
märke ska vara i konflikt med ett välkänt märke krävs att varuslagslikhet 
och förväxlingsrisk föreligger. Artikel 4.1 b anger undantag från denna 
huvudregel om en av tre förutsättningar föreligger: i) om användning av det 
påstådda intrångsmärket skulle indikera ett samband mellan märkena och 
det är sannolikt att det kan skada det välkända märkets intressen, ii) om 
användningen av det påstådda intrångsmärket på ett otillbörligt sätt 
sannolikt förstör eller urvattnar det välkända varumärkets 
särskiljningsförmåga, iii) om användningen av det påstådda intrångsmärket 
drar otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. 
Skyddet i ii) och iii) är dock begränsat, eftersom det enligt artikel 4.1 c för 
ett skydd krävs att det välkända varumärket är välkänt bland konsumenterna 
i allmänhet, vilket är ett undantag till huvudregeln i artikel 2.3 a iii).  
 
Eftersom varken Pariskonventionen eller TRIPS-avtalet klargör vad som 
avgör om ett märke ska anses vara välkänt, har det i rekommendationen 
listats några faktorer som kan vara relevanta att överväga vid den 
bedömningen i artikel 2. Hänsyn kan då tas till 1) graden av igenkänning av 
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och kunskap om märket i omsättningskretsen 2) varaktigheten, omfattningen 
och den geografiska utsträckningen av användningen av märket 3) 
varaktigheten, omfattningen och den geografiska utsträckningen av 
marknadsföringen 4) varaktigheten och geografisk utsträckning av 
registrering eller registreringansökningar av märket om de speglar 
användning eller igenkänning av märket 5) dokumenterad framgångsrik 
tillämpning av rättigheterna i varumärket, i synnerhet i vilken omfattning 
varumärket erkänns som välkänt bland behöriga myndigheter, och 6) värdet 
som associeras med märket. Det framhålls dock i artikeln att vilka faktorer 
som är relevanta att ta hänsyn till är olika från fall till fall och att alla 
omständigheter ska beaktas vid bedömningen.  
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5 Det utökade skyddet i EU-
rätten 
5.1 Reglering 
Det finns två centrala rättsakter som reglerar varumärkesrätten i EU: VMD 
och VMF. VMD är ett harmoniseringsdirektiv som ska eliminera skillnader 
mellan medlemsländernas nationella varumärkeslagar, medan VMF ger en 
möjlighet att genom en ansökan hos KHIM registrera ett 
gemenskapsvarumärke som har rättsverkan i hela EU.
126
 Bestämmelserna i 
VMF gäller parallellt med de i VMD,
127
 och båda innehåller likalydande 
bestämmelser om ett utökat skydd. 1 kap. 10 § 3 p. VML grundar sig på 
artikel 5.2 VMD, vilket därför fortsättningsvis är den EU-rättsliga 
bestämmelse jag huvudsakligen kommer att utgå ifrån. Artikel 5.2 VMD 
lyder enligt följande: 
 
”En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra 
tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet 
använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med 
avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är 
registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av 
tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång 
för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”128 
 
Bestämmelsen öppnar för ett relativt brett skydd för kända varumärken. 
Regelns ordalydelse är dock inte särskilt utförlig, vilket har lett till att 
innebörden och omfattningen av det utökade skyddet har preciserats i 
praxis.
129
 EU-domstolen har poängterat att medlemsstaterna inte måste 
införa skyddet som finns i artikel 5.2, utan att det är en valmöjlighet.
130
 Om 
landet däremot har valt att införa bestämmelsen, så är regeln direkt bindande 
och inga nationella avvikelser tillåts.
131
 När det nya varumärkesdirektivet 
träder ikraft kommer det att bli obligatoriskt för länderna att införa 
skyddet.
132
 Dock har alla nuvarande EU-länder redan infört regeln, vilket 
kan bero på åtagandena enligt TRIPS-avtalet,
133
 så även om kända 
varumärken genom en ändring i direktivet får ett större erkännande, kan det 
ifrågasättas om det kommer att ändra rättsläget i praktiken.  
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Regeln i artikel 5.2 VMD korresponderar med artikel 4.3 och 4.4. a VMD, 
där det stadgas att samma omständigheter som nämns i 5.2 VMD utgör 
registreringshinder och ogiltighetsgrunder. Det har klargjorts att avgöranden 
som gäller artikel 4.4 a VMD även kan tillämpas på artikel 5.2 VMD och 
tvärtom, eftersom de syftar till att ge samma skydd till kända varumärken.
134
 
Även om det från teoretisk synpunkt rör sig om samma grunder, bör det 
dock påpekas att rekvisiten och principerna i praktiken kan bedömas olika i 
registreringsmål respektive intrångsmål. Ofta blir redogörelsen för 
sakförhållanden på marknaden och bevisföring gällande situationen på 
marknaden mer utförlig i intrångsprocesser.
135
 
 
Bestämmelserna i VMD korresponderar som ovan nämnts även med 
bestämmelserna i VMF, där en bestämmelse som liknar artikel 5.2 VMD 
återfinns i artikel 9.1 c VMF, och en motsvarande bestämmelse om 
registreringshinder finns i artikel 8.5 VMF. Att bestämmelserna i VMF och 
VMD gäller parallellt
136
 har även klargjorts i praxis, då analoga tolkningar 
har gjorts mellan avgöranden som gäller artikel 5.2 VMD och artikel 9.1 c 
VMF.
137
  
 
5.2 Praxis 
5.2.1 Varuslagslikhet 
 
           Davidoffs varumärke
138
     Gofkids varumärke
139
 
 
 
Enligt artikel 5.2 ska det utökade skyddet tillämpas på varor och tjänster ”av 
annan art”. En tolkning enligt den ordalydelsen innebär att varor och 
tjänster av identisk eller liknande art inte kan leda till en tillämpning av 
artikeln. EU-domstolen har dock i Davidoff-målet
140
  klargjort att en sådan 
tolkning inte ska göras. I målet väckte det schweiziska företaget Davidoff 
talan mot Gofkid i tysk domstol, då de menade att Gofkid använde samma 
skrivsätt som deras varumärke, vilket skadade deras varumärkes renommé. 
Davidoff tillhandahöll lyxartiklar för män av olika slag, bland annat 
parfymer, konjak, slipsar och cigarrer, medan Gofkid tillhandahöll bland 
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annat metaller, prydnads- och smyckesvaror och cigarretuier.
141
 Varorna de 
tillhandahöll var med andra ord liknande. EU-domstolen hänvisade till den 
allmänna systematiken och ändamålet med artikeln och menade att artikeln 
inte kan tolkas så att den medför ett sämre skydd när ett tecken används för 
identiska eller liknande varor än när ett tecken används för varor eller 
tjänster som inte är identiska eller liknande. Därför konstaterade de att 
artikel 5.2 VMD ska gälla även för identiska eller liknande varor och 
tjänster för vilka varumärket är registrerat.
 142
 Denna teleologiska tolkning 
fastslogs senare i Adidas-Salomon-målet
143
, där domstolen även 
konstaterade att om ett land har valt att införa ett utökat skydd för kända 
varumärken, så är de skyldiga att låta det skyddet gälla även inom varu- och 
tjänsteslagsområdet.
144
 Tolkningen är inte särskilt kontroversiell, utan det är 
snarare formuleringen i direktivet som är dålig. Rekvisitet kommer därför 
att utformas annorlunda i det nya varumärkesdirektivet.
145
 
 
5.2.2 Samband mellan tecknen 
För att en varumärkesanvändning ska kunna innebära ett intrång i en annans 
rättighet krävs att det föreligger någon grad av likhet mellan de två 
omtvistade märkena. I Adidas-Salomon-målet hade Adidas ett registrerat 
varumärke i form av ett figurmärke på vissa typer av klädesplagg bestående 
av tre vertikala ränder, som löpte parallellt längs hela plaggets sida. Adidas 
vände sig till domstol, eftersom Fitnessworld marknadsförde träningskläder 
som var försedda med ett motiv med två parallella ränder längs 
sidosömmarna.
146
 EU-domstolen konstaterade att det, i motsats till regeln 
om förväxlingsrisk i artikel 5.1 b VMD, inte krävs en förväxlingsrisk hos 
allmänheten för en tillämpning av artikel 5.2, utan det som förutsätts är att 
det finns visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter. Det räcker att 
allmänheten får uppfattningen av ett samband mellan tecknen, även om de 
inte förväxlar dem. För att avgöra om det finns ett samband ska det göras en 
helhetsbedömning.
147
  
 
I målet konstaterades också att om den berörda allmänheten enligt en 
nationell domstols bedömning uppfattar tecknet som en utsmyckning istället 
för ett märke, så får de förmodligen inte uppfattningen att det finns ett 
samband, vilket gör att skyddet i artikel 5.2 inte kan användas.
148
 Det kan 
kritiseras att EU-domstolen inte närmare förklarade vad skillnaden mellan 
utsmyckning och märkesanvändning är. Enligt min uppfattning skulle även 
något som är en utsmyckning kunna skada eller i vart fall dra otillbörlig 
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fördel av ett varumärke. Eftersom EU-domstolen inte närmare definierade 
vad en utsmyckning är, går det dock inte att dra några definitiva slutsatser 
kring detta. 
 
Sambandskriteriet blev även aktuellt i Intel-målet
149
. Där var Intel 
Corporation innehavare av några nationella varumärken och 
gemenskapsvarumärken som bestod av eller innehöll ordet ”Intel”. Dessa 
var registrerade i huvudsak för datorrelaterade varor och tjänster. Motparten 
i målet, CMP, var innehavare av det nyare nationella ordmärket ”Intelmark” 
för marknadsförings- och telefonmarknadsföringstjänster. Intel Corporation 
lämnade in en ansökan om att registreringen av varumärket ”Intelmark” 
skulle upphävas, eftersom märket drog otillbörlig fördel av eller var till 
förfång för det äldre varumärket ”Intel”:s särskiljningsförmåga och 
renommé.150 EU-domstolen konstaterade att det vid en bedömning kring om 
det finns ett samband måste göras en helhetsbedömning mot bakgrund av 
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. De gjorde sedan en icke 
uttömmande uppräkning av fem faktorer som kunde vara relevanta 
omständigheter: 
1) Graden av likhet mellan de båda märkena. EU-domstolen uttalade 
att vid detta kriterium gäller generellt att ju mer märkena liknar 
varandra, desto större sannolikhet att det yngre varumärket för 
omsättningskretsens tankar till det äldre. Däremot räcker det inte att 
varumärkena är helt identiska för att samband ska föreligga, om 
exempelvis inte omsättningskretsarna överlappar. Om ett 
varumärkes omsättningskrets aldrig kommer i kontakt med det andra 
varumärket, så kommer nämligen inget samband att uppfattas.  
2) Arten av de varor eller tjänster de båda märkena är registrerade för. 
Även om omsättningskretsarna överlappar kan varorna eller 
tjänsterna vara så olikartade att det yngre varumärket inte kan föra 
omsättningskretsens tankar till det äldre varumärket. 
3) I vilken grad det äldre varumärket är känt. EU-domstolen menade 
här att ett varumärke kan vara så berömt att det är känt även utanför 
sin omsättningskrets, vilket då behöver tas hänsyn till. 
4) Graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket. Ju större 
särskiljningsförmåga det äldre märket har, desto mer sannolikt är det 
att konsumenten påminns om det vid synen av ett liknande yngre 
märke.  
5) Förväxlingsrisken hos allmänheten. Förväxling är inget krav på 
skydd, men när förväxlingsrisk föreligger, finns det med 
nödvändighet ett samband.
151
 
 
Den andra punkten, att hänsyn kan tas till arten av de varor eller tjänster de 
båda märkena är registrerade för, kan verka anmärkningsvärd, eftersom 
artikel 5.2 VMD ska ge skydd oavsett om varorna eller tjänsterna är lika 
eller inte. På grund av att det är en helhetsbedömning som ska göras blir det 
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dock inga större problem, eftersom hänsyn exempelvis kan tas till att ett 
varumärke kan vara känt även utanför sin omsättningskrets. De fem 
ovannämnda kriterierna är därför enligt min mening inte särskilt 
kontroversiella.  
 
5.2.3 Kännedomskriteriet 
5.2.3.1 Språklig definition och relevanta 
omständigheter 
För ett skydd enligt artikel 5.2 VMD krävs att kännetecknet är ”känt i den 
medlemsstaten”. Definitionen kring vad kännedomskriteriet innebär har 
blivit omdiskuterat. I generaladvokaten Francis G. Jacobs förslag till 
avgörande i General Motors-målet
152
 resonerade han kring vad begreppet 
egentligen innebär. Han konstaterade att det inte bara finns olika uttryck i 
olika konventioner och direktiv, utan även de språkliga översättningarna 
skapar oklarheter.
153
 EU-domstolen försökte sedan klargöra begreppet. I 
målet var General Motors innehavare av Beneluxvarumärket ”Chevy”, som i 
Belgien användes för att beteckna skåpbilar, medan Yplon var innehavare 
av varumärket ”Chevy” i flera medlemsstater för tvätt- och 
rengöringsmedel. General Motors väckte talan mot Yplon och ville att de 
skulle förbjudas att använda tecknet ”Chevy”, eftersom de menade att 
särskiljningsförmågan hos deras varumärke skadades. General Motors 
menade att deras märke ”Chevy” var känt, medan Yplon bestred detta och 
anförde att General Motors inte hade bevisat det, vilket således blev en fråga 
för EU-domstolen att diskutera.
154
 
 
EU-domstolen identifierade, likt generaladvokaten, nyansskillnaderna i de 
olika språkversionerna, då den tyska, holländska och svenska versionen 
använde begrepp som vagt relaterade till kunskap, medan andra versioners 
begrepp var mer relaterade till rykte och renommé.155 De konstaterade sedan 
att ett första krav som uppställs vid en tillämpning av artikel 5.2 är att det 
äldre märket i viss utsträckning är känt för allmänheten.
156
 Varumärket ska 
anses vara känt när det är känt för en betydande andel av 
omsättningskretsen, det vill säga för den allmänhet som berörs av de varor 
eller tjänster som varumärket täcker. Medlemsstater får inte kräva att en viss 
procentandel ska känna till märket, utan samtliga relevanta omständigheter i 
det enskilda fallet måste beaktas. Särskilt ska då hänsyn tas till varumärkets 
marknadsandel, hur stora varumärkets marknadsföringsinvesteringar är och i 
vilket geografiskt område, i vilken omfattning och hur länge varumärket har 
använts.
157
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Även om det inte får fastställas vissa procentsatser för att avgöra om ett 
varumärke är känt, har KHIM i sina riktlinjer påpekat att det inte innebär att 
siffror över medvetenhet hos allmänheten är irrelevanta eller har ett lågt 
bevisvärde. Procentsatser kan nämligen vara en relevant omständighet att ta 
hänsyn till, även om procentsatser i sig ofta inte är tillräckliga för att kunna 
dra några definitiva slutsatser kring hur känt ett märke är.
158
 Exempelvis 
godtog tribunalen i Botox-målet
159
, som senare även bekräftades av EU-
domstolen,
160
 den utredning som innehavaren av det äldre märket hade lagt 
fram kring sina marknadsandelar. En marknadsandel på 74,3% och en 
medvetenhet om varumärket inom den specialiserade allmänheten som var 
insatta i läkemedelsbehandling mot rynkor på 75 %, ansågs i detta mål vara 
tillräckligt för att styrka att det fanns en betydande grad av medvetenhet på 
marknaden.
161
  
 
I Nasdaq-målet
162
, som avgjordes av tribunalen och vars överklagande 
senare ogillades av EU-domstolen,
163
 blev omständigheten ”berörd 
allmänhet” aktuell. Bakgrunden till målet var att Antartica hade ansökt om 
att få registrera ”Nasdaq” som ett gemenskapsvarumärke för olika sport- och 
klädartiklar. Nasdaq Stock Market motsatte sig detta och hävdade att det 
fanns förväxlingsrisk och att det otillbörligt skulle utnyttja deras 
gemenskapsvarumärke ”Nasdaq”, som var registrerat för bland annat finans- 
och aktiemarknadstjänster. KHIM gav Nasdaq Stock Market rätt, vilket 
Antartica överklagade.
164
 Tribunalen instämde dock i vad KHIM hade 
kommit fram till. Vad gällde den berörda allmänheten menade de att finans- 
och aktiemarknadstjänster vanligtvis vänder sig till yrkesverksamma, men 
Nasdaq Stock Market hade bevisat att deras varumärke ofta förekom i 
dagstidningar och i TV-kanaler runtom i Europa. Därför behövdes hänsyn 
tas till både yrkesverksamma och en betydande grupp inom allmänheten när 
det fastställdes huruvida varumärket ”Nasdaq” var tillräckligt känt.165 
Förutom de som var direkt berörda yrkesprofessionella skulle hänsyn 
således även tas till den allmänhet som indirekt kom i kontakt med 
varumärket. De som indirekt kom i kontakt med varumärket skulle kunna 
vara potentiella kunder till Nasdaq Stock Market i framtiden. Nasdaq Stock 
Market påvisade inga marknadsandelar, men lyckades med andra ord genom 
att bevisa investeringar i marknadsföring övertyga domstolen att varumärket 
var känt. I KHIM:s registreringspraxis har det uttryckts att 
marknadsundersökningar inte är en obligatorisk bevisning i syfte att bevisa 
rykte,
166
 men de har samtidigt i andra beslut fört resonemang som visar att 
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det är ogynnsamt att inte presentera sådana bevis.
167
 Denna något 
motstridiga praxis gör att varumärkesinnehavare om möjligt bör försöka 
presentera marknadsandelar.  
 
I praxis har även tiden ett varumärke har använts haft betydelse som en 
relevant omständighet. I Beatle-målet
168
 var det av betydelse att Beatles 
musikgrupp hade haft ett rykte som sträckte sig över mer än 40 år.
169
 Det 
går inte att utläsa om det var längden i sig som var avgörande i detta fall, 
men KHIM har påpekat i sina riktlinjer att om det äldre varumärket har varit 
känt länge på marknaden ökar sannolikheten för att fler människor har 
kommit i kontakt med det, vilket även gör sannolikheten större att 
varumärket kan anses vara känt.
170
  
 
I registreringspraxis har KHIM bland annat tagit hänsyn till omständigheter 
som att flera kända sportpersonligheter marknadsförde en vara.
171
 I sina 
riktlinjer har de också exemplifierat att relevanta omständigheter att ta 
hänsyn till kan vara framgångsrika rättsliga åtgärder, antal registreringar, 
varumärkets värde och olika intyg och priser.
172
 Enligt min uppfattning är 
det dock relativt oförutsebart hur stor betydelse dessa typer av 
omständigheter kommer att få i ett mål, eftersom praxis är något motstridig. 
Exempelvis är rättsläget oklart vad gäller omständigheten att nationella 
domstolar tidigare har erkänt att varumärket är känt. I ett registreringsärende 
accepterade KHIM en fransk domstols bedömning, med hänvisning till att 
domstolen där varumärket påstås vara känt bör vara bäst på att avgöra om så 
är fallet,
173
 medan de i ett annat beslut bortsåg från att en domstol i Spanien 
hade avgjort att ett varumärke var känt, med hänvisning till att det inte hade 
bevisats.
174
 Att ett varumärke i svensk domstol har ansetts uppfylla 
kännedomskriteriet, behöver alltså inte betyda att detta kriterium också är 
uppfyllt vid en prövning i EU-domstolen eller hos KHIM. 
 
Ytterligare en intressant bedömningsgrund är huruvida hänsyn kan tas till 
”allmänt vetande”. KHIM har använt detta som grund i minst två 
avgöranden. I det ena målet menade de att det inte kan finnas minsta tvekan 
om att de flesta kunder som köper parfymer i Frankrike känner till 
varumärket ”Christian Dior”175 och i det andra målet menade de att det var 
allmänt vetande att ”Campari” var ett mycket känt varumärke i större delen 
av Europa.
176
 Denna praxis talar emot de relativt höga krav på bevis som 
annars verkar uppställas på kännedom. Något resonemang kring allmänt 
vetande verkar dock inte ha förts av EU-domstolen eller tribunalen än så 
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länge, vilket gör att en varumärkesinnehavare inte bör utgå från att deras 
varumärke kommer att få ett sådant erkännande.  
 
5.2.3.2 Territoriell kännedom 
Vad gäller kriteriet ”i den medlemsstaten” fastslog EU-domstolen i General 
Motors-målet att det räcker att varumärket är känt i en väsentlig del av 
medlemsstaten,
177
 något som senare bekräftades även i Nieto Nuño-målet
178
. 
Där påpekade även EU-domstolen att det inte räcker med att varumärket är 
välkänt endast i en stad och dess omgivningar, eftersom det inte kan anses 
vara en väsentlig del av medlemsstaten.
179
 Den territoriella kännedomen 
diskuterades vidare i Pago-målet
180
. I tvisten var Pago innehavare av ett 
gemenskapsfigurmärke för bland annat fruktdrycker, som de saluförde i 
Österrike. Pagos varumärke var därför väl känt i det landet. Tirolmilch 
saluförde en vassledryck med fruktsmak under beteckningen ”Lattella” i 
Österrike och två av flaskutformningarna liknade Pagos. Pago ville därför 
förbjuda Tirolmilch att använda dessa flaskor.
181
 EU-domstolen tolkade 
General Motors-målet analogt och sa att även för gemenskapsvarumärken 
gäller att för att märket ska anses vara tillräckligt känt, så krävs att det är 
känt i en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som 
omfattas av varumärket. Vad gäller det geografiska området ska varumärket 
då anses vara känt om det är känt i en väsentlig del av gemenskapen. I 
General Motors-målet rörde det sig om ett Beneluxvarumärke och då räckte 
det att varumärket var känt i en väsentlig del av Beneluxområdet, vilket 
skulle kunna vara i en del av ett av Beneluxländerna. Genom analog 
tolkning från detta fall menade EU-domstolen att under de aktuella 
omständigheterna i målet räckte det att Pago var känt i Österrike, för att det 
skulle anses utgöra en väsentlig del av gemenskapen.
182
 
 
5.2.4 Intrång 
För en tillämplighet av artikel 5.2 VMD krävs att en av tre typer av intrång 
sker eller kan riskera att ske. Den första typen är om ett yngre varumärke 
genom sin användning drar otillbörlig fördel av det kända varumärkets 
särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning), den andra är om 
användningen innebär förfång för det kända varumärkets 
särskiljningsförmåga (urvattning) och den tredje är om användningen 
innebär förfång för det kända varumärkets renommé (nedsvärtning).183 EU-
domstolen har uttalat att det inte krävs att användningen redan har lett till en 
skadlig inverkan på det kända varumärket. Däremot måste innehavaren av 
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det kända varumärket kunna styrka att det finns omständigheter som gör det 
möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för att en skadlig 
inverkan kan komma att ske i framtiden.
184
 Den risken får inte vara 
hypotetisk, utan måste grunda sig på logiska slutledningar efter en 
sannolikhetsbedömning, där sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella 
sektorn och alla andra omständigheter i det enskilda fallet beaktas.
185
  
 
Vid alla typer av intrång gäller att en helhetsbedömning ska göras mot 
bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet. Hänsyn kan då 
bland annat tas till samma fem kriterier som ingår i 
sambandsbedömningen.
186
 I doktrin har det ifrågasatts varför en 
helhetsbedömning ska göras två gånger separat.
187
 Om en helhetsbedömning 
tyder på att det finns ett samband, svarar inte det på frågan om det finns 
någon skada eller otillbörlig fördel och om en helhetsbedömning omvänt 
tyder på att det inte finns något samband, kan det tyda på att det inte 
föreligger något intrång. Enligt min bedömning bör den andra 
helhetsbedömningen kring intrång kunna inkludera en sambandsbedömning 
istället för att vara uppdelad, eftersom kriterierna går in i varandra. 
 
5.2.4.1 Otillbörlig fördel 
Rekvisitet ”otillbörlig fördel” diskuterades i L’Oréal-målet188. I tvisten hade 
L’Oréals parfymer och parfymförpackningar imiterats och sålts. De som 
sålde imitationerna lämnade jämförelselistor till återförsäljarna, där det 
fanns uppgifter om vilken parfym som var imitation av vilken L’Oréal-
parfym. Det var utrett i målet att allmänheten inte vilseleddes av 
imitationerna. En av frågorna till EU-domstolen var huruvida imitationerna 
kunde anses dra otillbörlig fördel av L’Oréals varumärken.189 EU-domstolen 
slog fast att otillbörlig fördel inte innebär att någon skada för det äldre 
varumärket har skett, utan att det tar sikte på den fördel som ägaren av det 
yngre märket har fått vid användandet av sitt märke på grund av att bilden 
av det äldre varumärket har överförts på det yngre varumärket.
190
 Om någon 
genom sin märkesanvändning försöker placera sig i ett känt varumärkes 
kölvatten för att dra fördel av deras anseende, prestige och 
attraktionsförmåga samt utnyttja den kommersiella ansträngning som 
varumärkesinnehavaren till det äldre märket har gjort för att skapa och 
bygga bilden av varumärket utan att ge någon ekonomisk ersättning, innebär 
det att användningen drar otillbörlig fördel.
191
 För att avgöra om ett märke 
drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, 
ska en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det 
enskilda fallet göras. Som ovan nämnts kan då hänsyn tas till hur känt 
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varumärket är, hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan 
märkena och varornas och tjänsternas grad av likhet. EU-domstolen menade 
vidare, med hänvisning till tidigare rättspraxis, att ju tydligare och snabbare 
ett kännetecken för tankarna till det kända märket, desto större är risken att 
det omtvistade kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets 
särskiljningsförmåga eller renommé.192  
 
Även i Intel-målet klargjorde EU-domstolen några saker angående kriteriet 
”otillbörlig fördel”. Bland annat diskuterade de omsättningskretsen. De 
konstaterade att vid bedömningen om det förekommer ett intrång som 
innebär otillbörlig fördel ska utgångspunkten vara en normalt informerad 
och skäligen medveten och uppmärksam genomsnittskonsument av de varor 
eller tjänster som det påstådda intrångsmärket är registrerat för.
193
 Fokus är 
således på det påstådda intrångsmärket och effekterna på det. 
 
Rekvisitet blev även aktuellt i Interflora-målet
194
. Där hade Marks & 
Spencer inom ramen för söktjänsten ”AdWords” valt ut sökordet 
”Interflora” och varianter av ordet, vilket gjorde att en annons för Marks & 
Spencer visades under de sponsrade länkarna när någon googlade på 
begreppet ”Interflora”. Interflora, vars varumärke var välkänt i 
Storbritannien och i EU-länder för blomsterleveranstjänster, väckte talan 
mot Marks & Spencer för varumärkesintrång. EU-domstolen menade här att 
om en konkurrent väljer ett känt varumärke som sökord, så är syftet med 
användningen obestridligt att dra fördel av varumärkets 
särskiljningsförmåga och renommé. Vidare är det då obestridligt att om en 
kund tar del av konkurrentens annons och köper denna vara eller tjänst 
istället för varumärkesinnehavarens, så drar konkurrenten en verklig fördel 
av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. De konstaterade vidare 
att en internetannonsör på Google i allmänhet inte betalar någon ersättning 
till varumärkesinnehavare för sin användning.
195
 Därefter menade EU-
domstolen dock att om en annons inte skadar varumärket och inte föreslår 
en imitation, utan istället ett alternativ till det kända varumärkets varor eller 
tjänster, så kan en sådan användning i princip anses ingå i en sund och lojal 
konkurrens eftersom det skulle kunna vara en ”skälig anledning”, 196 vilket 
är ett rekvisit som tas upp i kapitel 5.2.4.4. De preciserade dock inte vad 
konceptet ”presentera ett alternativ” innebär närmare.  
 
EU-domstolen har även framhållit vikten av att kunna bevisa att det 
föreligger ett otillbörligt utnyttjande. Det måste vara ett klart utnyttjande 
och snyltande på effekterna av ett känt varumärke eller ett försök att dra 
nytta av dess renommé. Om det inte åberopas någon omständighet som 
styrker detta, kan det inte bifallas.
197
 Hos KHIM har det dock räckt med att 
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påvisa en icke hypotetisk risk för otillbörlig fördel för att få framgång med 
sin invändning i ett mål där förfång inte alls var aktuellt,
198
 vilket kan verka 
vara ett något lägre beviskrav. Hur högt beviskravet är kan därför enligt min 
mening vara svårt att förutse.  
 
5.2.4.2 Urvattning 
Ett varumärkesintrång som skadar det kända varumärkets 
särskiljningsförmåga kallas även för urvattning. Det innebär att det kända 
varumärkets förmåga att ange att deras varor eller tjänster kommer från just 
dem försvagas till följd av användningen av intrångsmärket. Urvattning 
leder till att det kända märket inte längre väcker en sådan omedelbar 
association till sina varor och tjänster som tidigare och att varumärkets 
identitet och inflytande över allmänhetens medvetande upplöses.
199
 EU-
domstolen har fastslagit att det räcker med att det påstådda intrångsmärket 
används en enda gång för att det ska kunna skada det äldre varumärkets 
särskiljningsförmåga.
200
 
 
I Intel-målet konstaterade EU-domstolen att det kända varumärket inte 
behöver vara unikt, eftersom ett känt varumärke obestridligt har en 
särskiljningsförmåga. Däremot gäller att ju mer unikt det kända varumärket 
är, desto större är risken för att användningen av det påstådda 
intrångsmärket är till förfång för det kända varumärkets 
särskiljningsförmåga.
201
 Tribunalen har resonerat liknande i andra mål, där 
de bland annat har sagt att om det kända varumärket består av ett ord som 
ofta och utbrett används, så är risken för urvattning mindre.
202
 De menade 
till exempel i Spa-finders-målet
203
 att varumärket ”Spa-finders” inte riskerar 
att vara till förfång för varumärket ”Spa”:s särskiljningsförmåga, eftersom 
ordet spa är vanligt förekommande, då det bland annat används för den 
belgiska staden Spa eller allmänt när man pratar om exempelvis ångbastu 
och liknande.
204
  
 
Bedömningen av huruvida urvattning föreligger ska göras med 
utgångspunkt från en genomsnittskonsument för de varor eller tjänster som 
det äldre varumärket är registrerat för. Denna genomsnittskonsument ska 
vara normalt informerad och skäligen medveten och uppmärksam.
205
 EU-
domstolen fastslog i Intel-målet att för att styrka ett förfång av 
särskiljningsförmågan, så krävs det att det kan visas en förändring eller 
åtminstone en verklig risk för en förändring i genomsnittskonsumentens 
ekonomiska beteende av de varor eller tjänster som det kända varumärket är 
registrerat för och som beror på användningen av det påstådda 
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intrångsmärket. Om det påstådda intrångsmärket drar en verklig 
kommersiell fördel av det kända märkets särskiljningsförmåga eller inte 
saknar däremot betydelse.
206
  
 
En förändring av det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten 
diskuterades även i Wolf-målet
207
. Bakgrunden till målet var att 
Environmental Manufacturing ansökte om registrering av ett 
gemenskapsvarumärke som avsåg ett figurkännetecken. Detta 
figurkännetecken återgav ett varghuvud och skulle registreras för maskiner 
för industriell behandling av trä- och växtavfall. Elmar Wolf gjorde då en 
invändning, som grundade sig på deras äldre franska och internationella 
varumärken. Invändningen avslogs, eftersom det dels inte ansågs finnas 
någon förväxlingsrisk mellan märkena och det dels inte ansågs att Elmar 
Wolf hade styrkt att det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller 
dra otillbörlig fördel av deras varumärken. Elmar Wolf överklagade och den 
andra överklagandenämnden fann då att de äldre varumärkena var kända i 
hög grad i tre medlemsstater. Därför upphävde de det tidigare beslutet och 
de konstaterade bland annat att det sökta varumärket skulle kunna urvattna 
de äldre varumärkena och dra otillbörlig fördel av deras 
särskiljningsförmåga eller renommé.208 Environment Manufacturing väckte 
då först talan om ogiltigförklaring av beslutet vid tribunalen, som ogillade 
talan i sin helhet,
209
 och sedan i EU-domstolen. EU-domstolen hävde den 
överklagade domen och återförvisade den till tribunalen, då de ansåg att 
tribunalen hade gjort en felaktig rättstillämpning.  
 
EU-domstolen klargjorde begreppet ”förändring av det ekonomiska 
beteendet hos genomsnittskonsumenten”, som de fastslog är ett objektivt 
villkor. Det kan därmed inte anses föreligga enbart på subjektiva grunder, 
som exempelvis konsumentens uppfattning i sig. Omständigheten att 
konsumenterna är medvetna om att det finns ett nytt kännetecken som liknar 
ett äldre känt kännetecken, räcker inte det för att visa att förfång eller risk 
för förfång föreligger, om det inte skapar en förvirring hos konsumenterna. 
Det måste vara möjligt att konstatera förändringar eller risk för förändringar 
genom att använda logiska slutledningar, som inte får bestå av några lösa 
antaganden. Det ska göras en sannolikhetsbedömning, där sedvanlig praxis i 
det aktuella kommersiella området och alla andra relevanta omständigheter i 
det enskilda fallet beaktas.
210
 I den andra omgången i tribunalen avslogs 
invändningen om risk för urvattning, eftersom det inte hade presenterats 
några argument vid KHIM vad gällde risken för förändring i 
konsumenternas ekonomiska beteende.
211
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    Sökandens varumärke
212
                        Invändande varumärken
213
 
 
 
Av dessa mål går det att dra slutsatsen att en förändring i konsumenternas 
ekonomiska beteende verka vara ett relativt svårt krav att bevisa. Enligt min 
mening lär det bli särskilt svårt att bevisa i de fall där varorna eller 
tjänsterna är väldigt olika, eftersom det då inte finns någon direkt 
konkurrensrelation.  
 
5.2.4.3 Nedsvärtning 
Förfång för varumärkets renommé kallas även för nedsvärtning eller 
degradering och uppkommer när tredje mans användning av det identiska 
eller liknande tecknet kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att det 
kända varumärkets attraktionsförmåga minskar. Nedsvärtning kan 
exempelvis uppstå när de varor eller tjänster som tredje man erbjuder är av 
dålig kvalitet, vilket medför ett negativt inflytande på bilden av det kända 
varumärket.
214
 För att nedsvärtning ska föreligga krävs således att det 
omtvistade märkets varor eller tjänster har en kvalitet eller egenskap som 
skulle kunna skada det äldre märkets renommé.
215
 Liksom vid urvattning 
gäller att en bedömning kring nedsvärtning ska göras med utgångspunkt 
från en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten 
genomsnittskonsument för de varor eller tjänster som det äldre varumärket 
är registrerat.
216
 Det ska vidare även i dessa fall göras en 
helhetsbedömning.
217
 
 
Ett tydligt exempel på nedsvärtning var då ägarna av det äldre kända 
varumärket ”Kappa”, registrerat för sportkläder och skor, framgångsrikt 
invände mot registreringen av ”Kappa” för tobaksrelaterade varor. Ägarna 
av det äldre kända varumärket ville att deras varumärke skulle förknippas 
med en hälsosam livsstil och deras varumärke skulle därmed kunna svärtas 
ner vid en registrering för tobaksvaror.
218
  
                                                 
212
 Bildkälla 3. 
213
 Bildkälla 4. 
214
 C-487/07 (L’Oréal), p. 40. 
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I ovannämnda Spa-finders-målet ansöktes om registrering för varumärket 
”Spa-finders” för resebyråtjänster och olika skrifter, vilket fick en 
invändning av ett annat företag till förmån för sitt äldre varumärke ”Spa”, 
vilket var känt för sitt mineralvatten.
219
 Tribunalen framhöll i detta mål att 
nedsvärtning kräver att varumärkets attraktionsförmåga påverkas.
220
 I detta 
fall menade de att varugrupperna är så olika att även om det visar sig att 
varumärket ”Spa-finders” är av sämre kvalitet, så är det inte särskilt troligt 
att det skulle minska ”Spa”:s attraktionskraft.221 Enligt min mening bör detta 
uttalande endast anses gälla specifikt för detta fall, för det bör finnas 
situationer då ett varumärke kan nedsvärtas även om varorna eller tjänsterna 
är väldigt olika.  
 
Det är svårt att bedöma hur högt beviskravet är vid nedsvärtning, eftersom 
rekvisitet inte har behandlats i så stor utsträckning av EU-domstolen.
222
 
KHIM har uttalat att de bara tar hänsyn till hur varorna och tjänsterna 
beskrivs i specifikationen när de gör en bedömning. De går på generella 
egenskaper, inte på deras kvalitet, då det är mycket subjektivt. De menar att 
det inte innebär ett sämre skydd för det äldre kända varumärket, eftersom 
om ett yngre varumärke av låg kvalitet används, så drar det vanligtvis 
otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller 
renommé eller urvattnar det.223 Jag tolkar detta uttalande som att ett yrkande 
om nedsvärtning endast vinner framgång i ganska uppenbara fall och att det 
annars är generellt svårt att hävda. 
 
5.2.4.4 Skälig anledning 
Rekvisitet ”skälig anledning” gör att användningen av ett tecken som drar 
otillbörlig fördel av eller är till förfång för ett varumärkes 
särskiljningsförmåga eller renommé skulle kunna vara acceptabelt. Detta 
rekvisit diskuterades i Bulldog-målet
224
. Bakgrunden till målet var att Red 
Bull, som tillverkar energidryck, var innehavare av varumärket ”Red Bull 
Krating-Daeng” i Benelux. Detta varumärke registrerades för alkoholfria 
drycker i varuklass 32 den 11 juli 1983. De Vries var i Benelux innehavare 
av bland annat tre varumärken för varor i samma varuklass, för det första 
ord- och figurmärket ”The Bulldog”, som registrerades den 14 juli 1983, för 
det andra ordmärket ”The Bulldog”, som registrerades den 23 december 
1999 och för det tredje ord- och figurmärket ”The Bulldog Energy Drink” 
som registrerades den 15 juni 2000. Innan år 1983 använde De Vries sitt 
kännetecken ”The Bulldog” som handelsbeteckning för hotell- och 
restaurangtjänster. I samband med användningen såldes även drycker. Red 
Bull ansåg att De Vries varumärkesanvändning var till förfång för deras 
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varumärke, eftersom det innehöll begreppet ”Bull”, varpå De Vries i 
genkäromål yrkade att Red Bulls varumärkesregistrering skulle upphävas.
225
 
I den nationella domstolen hade parterna olika uppfattningar om rekvisitet 
”skälig anledning” i artikel 5.2 VMD. De Vries menade att användning i 
god tro av ett märke som liknar ett känt märke är en skälig anledning om 
användningen sker innan ansökan om registrering för det kända varumärket 
ges in. Red Bull menade däremot att rekvisitet endast omfattar objektivt 
tvingande skäl. De menade att De Vries tolkning dels skulle leda till att icke 
registrerade varumärken erkänns och dels att varumärkesinnehavare 
felaktigt skulle få ett sämre skydd enligt artikel 5.2 än enligt artikel 5.1 
VMD.
226
  
 
 
                 Red Bulls varumärke
227
  De Vries varumärke
228
 
 
 
EU-domstolen slog inledningsvis fast, med hänvisning till tidigare praxis, 
att eftersom begreppet inte definieras i direktivet, måste det tolkas mot 
regleringens allmänna systematik och syfte.
229
 De konstaterade sedan att 
artikel 5.1 och 5.2 inte har samma syfte, då skyddet för kända varumärken är 
mer omfattande.
230
 Om innehavaren av ett känt varumärke kan styrka att 
motparten drar otillbörlig fördel eller skadar deras varumärke på det sätt 
som avses i artikel 5.2 VMD, så åligger det sedan motparten att styrka att 
det har funnits en skälig anledning att använda kännetecknet. EU-domstolen 
menade att detta inte kan omfatta bara objektivt tvingande skäl, utan även 
det subjektiva intresset hos motparten är av intresse. De menade att syftet 
med rekvisitet är att det ska bli jämvikt mellan de olika intressena. Det ska 
inte leda till att innehavaren av det kända varumärket förlorar sina 
rättigheter som är knutna till sitt varumärke till förmån för motparten, utan 
snarare att innehavaren av det kända varumärket måste tolerera att 
motparten använder ett liknande varumärke. De hänvisade även till 
Interflora-målet, där det stadgades att om det är ett alternativ som erbjuds, 
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så ska en sådan användning anses vara en sund och lojal konkurrens och 
således vara en skälig anledning.
231
  
 
Domstolen kom fram till att skälig anledning kan förekomma enligt artikel 
5.2. VMD när känneteckensanvändningen skedde före ansökan om 
registrering av det kända varumärket och användningen var i god tro. För att 
avgöra om så var fallet, skulle den nationella domstolen bedöma 1) 
kännetecknets inarbetningsgrad och vilket anseende det hade i 
omsättningskretsen 2) likheten mellan dels varor och tjänster som 
kännetecknet ursprungligen användes för och dels den vara som det kända 
varumärket hade en registrering för och 3) vilken ekonomisk och 
affärsmässig betydelse det hade att kännetecknet liknade det kända 
varumärket. De menade att ju större anseende kännetecknet som har använts 
före registrering av det kända varumärket har, desto större sannolikhet att 
det finns skälig anledning, särskilt när varu- och tjänsteslagen mellan de 
tvistande märkena är liknande.
232
  
 
I den juridiska doktrinen har det förekommit olika åsikter om Bulldog-
målet. Vissa har menat att möjligheten att uppnå skälig anledning är ganska 
begränsad, eftersom det var väldigt specifika omständigheter i detta fall,
233
 
medan andra har hävdat att EU-domstolens tolkning av begreppet var 
överraskande bred och att målet kan öka möjligheterna för mindre lokala 
varumärkesinnehavare att utvidga sin verksamhet. Det har även menats att 
målet i vart fall kommer att skapa en ökad uppmärksamhet hos båda parter i 
tvister kring rekvisitet.
234
  
 
Enligt min mening behövs fler avgöranden för att se hur rekvisitet kan 
användas. I Bulldog-målet blev god tro aktuellt, men en mer preciserad 
förklaring krävs för att kunna se hur rekvisitet förhåller sig till andra 
konkurrerande intressen. Exempelvis hade det varit intressant att se om 
varumärkesparodier skulle kunna falla därunder. Varumärkesparodier är 
något som huvudsakligen kan motiveras av yttrandefrihet
235
 och det hade 
varit intressant att se hur EU-domstolen hade balanserat de motstående 
intressena yttrandefrihet och ensamrätt till ett varumärke i förhållande till 
”skälig anledning” i de fall ett intrång kan konstateras.236 Som jag nämnde 
inledningsvis i kapitel 1.3 kommer dock förhållandet till denna typ av 
intressen inte att behandlas vidare i denna uppsats. 
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5.3 Reflektioner kring rättsläget 
Sammanfattningsvis kan sägas att huruvida det utökade skyddet för kända 
varumärken uppnås beror på en helhetsbedömning som baseras på 
förhållandena i varje enskilt fall. Det är positivt att bedömningen är så 
flexibel i fall där omständigheterna är väldigt speciella, men det negativa är 
att det samtidigt gör rättsläget mer oförutsebart. Eftersom EU-domstolen 
aldrig uttalar sig i sak utan i principiella frågor kan det vara svårt att luta sig 
mot dessa avgöranden i senare fall med avvikande faktiska situationer och 
speciella omständigheter, eftersom EU-domstolen inte alltid fullt utvecklar 
sina principer.  
 
Precis som alltid när en bedömning beror på omständigheterna i det enskilda 
fallet, blir bevisningen viktig.
237
 En sådan slutsats går att dra från de ovan 
nämnda fallen kring det utökade skyddets skilda rekvisit. Det är även klart 
de rekvisit som behöver uppfyllas är många i antalet. Det är också svårt att 
på förhand veta vilka typer av bevis som domstolarna kommer att ta hänsyn 
till, särskilt vad gäller kännedomskriteriet.  
 
Vad gäller intrång verkar otillbörlig fördel vara enklast att bevisa, eftersom 
fokus blir på den fördel det inneburit för det påstådda intrångsmärket istället 
för på den skada som har uppkommit på det kända märket. Vid urvattning 
krävs att det kan styrkas en förändring i ett ekonomiskt beteende, vilket kan 
vara svårt att bevisa. I den juridiska diskussionen har det bland annat menats 
att innehavare av kända varumärken kanske kommer att undvika 
urvattningsargument och istället satsa på de andra två intrången, särskilt 
eftersom något som urvattnar ett märke också oftast bör kunna sägas dra 
otillbörlig fördel av det.
238
 Eftersom nedsvärtning inte har diskuterats så 
ingående och inte heller verkar vara så lätt att bevisa, kan otillbörlig fördel 
bli det vanligaste argumentet. Vad som dock ytterligare komplicerar 
rättsläget är att EU-domstolen ofta diskuterar alla typer av intrång 
tillsammans, även om det är stor skillnad mellan vad de olika intrången 
faktiskt innebär. Min uppfattning är att eftersom bedömningen beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet är det mest troligt att en 
varumärkesinnehavare alltid kommer att försöka yrka på alla tre typer av 
intrång, för att öka sina möjligheter till en framgångsrik utgång i målet.  
 
Slutsatsen som kan dras av det ovannämnda är att artikel 5.2 VMD öppnar 
för ett relativt brett skydd för kända varumärken, men att skyddet inte är 
särskilt förutsebart. Det är något som bör åtgärdas av EU-domstolen i 
kommande mål, men också eventuellt i den varumärkesrättsliga regleringen. 
I den juridiska diskussionen kring skyddet har det bland annat föreslagits att 
skyddsomfånget skulle bli mer förutsägbart om det fanns en möjlighet för 
kända varumärken att registrera varumärken för fler varor eller tjänster än 
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de används för.
239
 I vilken mån detta förslag skulle göra rättsläget mer klart 
kan vara värt att undersöka.  
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6 Det utökade skyddet i svensk 
rätt 
6.1 Reglering 
6.1.1 Historik 
Sveriges första varumärkeslag, som infördes år 1884, innebar som 
huvudregel att ett registrerat varumärke fick skydd för i princip alla 
varuslag.
240
 Det enda av betydelse vid en intrångsbedömning var huruvida 
det fanns en förväxlingsrisk. År 1897 infördes specialitetsgrundsatsen i 
lagen, vilket innebar att skyddet begränsades till de varuslag som märket 
avsåg. Därmed blev även likheten mellan de olika varuslagen viktiga vid 
förväxlingsbedömningen. När märkeslikheten bedömdes togs hänsyn till det 
visuella och fonetiska och när varuslagslikheten bedömdes togs hänsyn 
främst till den direkta överensstämmelsen mellan varorna, men även 
exempelvis till om varorna vanligtvis tillverkades av samma företag och 
tillhandahölls av samma butiker. Förväxlingsbarheten avgjordes efter en 
helhetsbedömning enligt produktregeln, som innebar att kravet på 
märkeslikhet var mindre om varuslagslikheten var stor och tvärtom.
241
  
 
6.1.1.1 Kodakregeln 
Vid införandet av en ny varumärkeslag år 1960
242
 infördes ett utökat skydd 
för särskilt kända varumärken genom Kodakregeln.
243
 Bestämmelsen fick 
sitt namn efter ett engelskt avgörande från år 1898
244
 där märket Kodak, 
som var registrerat för kameror, åtnjöt skydd mot att annan fick använda det 
för cyklar. Denna dom skapade internationella diskussioner, där många 
menade att möjligheten till ett utökat skydd var nödvändigt för 
konsumenter, för att de skulle kunna avgöra varans ursprung, samtidigt som 
det var viktigt för varumärkesinnehavare att deras kända varumärkens 
utmärkande drag inte urvattnades. Det menades också att utan ett utökat 
skydd kunde en obehörig vinst uppstå, samtidigt som den ursprunglige 
varumärkesinnehavarens möjligheter till expansion begränsades.
245
 
Kodakdoktrinen var därmed inte enbart varumärkesrättslig utan även 
konkurrensrättslig.
246
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Det utökade skydd som baserades på Kodakdoktrinen infördes i 
varumärkeslagen som ett slags undantag
247
 och krävde att kännetecknet var 
synnerligen starkt inarbetat inom breda kretsar av allmänheten. Det innebar i 
princip att varje person i omsättningskretsen skulle känna till märket.
248
 I 
förarbetena framhölls att produkten inte behövde ha hög kvalitet för att 
kunna åtnjuta ett skydd. Det framhölls även att ett obehörigt utnyttjande av 
det starkt inarbetade kännetecknet innebar fara för förväxling, vilket kunde 
medföra fördelar för den som utnyttjade det kända märket och en skada för 
innehavaren av det. Regeln skulle inte heller vara beroende av om 
innehavarens goodwill faktiskt hade lidit skada, eftersom en sådan ansågs 
vara svår att styrka.
249
  
 
6.1.1.2 Råttgiftsregeln 
I 1960 års varumärkeslag infördes även råttgiftsregeln. Medan Kodakregeln 
skyddade väl kända märken mot ursprungsförväxling oavsett 
varuslagslikhet, var råttgiftsregeln ett skydd mot urvattning och renommé. 
Den skyddade mot väldigt speciella former av skada, där varorna var olika 
men hade en särskild relation till varandra. Exempelvis skulle ett äldre 
varumärke som användes för livsmedel kunna skyddas mot ett yngre 
varumärke för råttgift.
 250
 Råttgiftsregeln innebar därmed ett utökat skydd 
utöver varuslagslikhet och för dess tillämplighet krävdes inte förväxling, 
utan endast att varumärket var inarbetat.
251
  
 
6.1.1.3 Anpassning till varumärkesdirektivet 
Senare ändrades bestämmelserna i svensk rätt, i syfte att de bättre skulle 
stämma överens med skyddet för kända varumärken enligt 
varumärkesdirektivet. I förarbetena påpekades att bestämmelsen i direktivet 
enbart var fakultativ, men eftersom den allmänna internationella 
utvecklingen gick mot ett utökat skydd för kända varumärken, ansågs att det 
var bäst om bestämmelsen i direktivet infördes i svensk rätt. Vilket begrepp 
som skulle användas i lagtexten diskuterades och begreppet ”väl ansett” 
ansågs vara bra. Rekvisitet ”utan skälig anledning” hölls först utanför 
paragrafen, eftersom remissinstanserna menade att det inte bör finnas någon 
skälig anledning till att otillbörligt utnyttja någon annans varumärke.
252
  
6.1.2 Nuvarande bestämmelse 
”Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen 
annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får 
använda ett tecken som är […] 
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3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt 
inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser 
varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning 
är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”253 
 
Dagens utformning bygger på artikel 5.2 VMD och utformningen av 
kännedomskravet bygger på den tolkning av artikeln som EU-domstolen 
gjorde i General Motors-målet. I 1960 års varumärkeslag innebar 
regleringen att det utökade skyddet gällde för varukännetecken som var ”väl 
ansedda här i landet”, men ordalydelsen ändrades efter General Motors-
målet till att kännetecknet ska vara känt inom en betydande del av 
omsättningskretsen.
254
 Uttrycket ”väl ansett” ansågs visserligen också 
motsvara direktivets innehåll, men med det nya uttrycket ansågs paragrafen 
bli tydligare.
255
 Med andra ord är det inte bara direktivets lydelse, utan även 
EU-domstolens praxis som ligger bakom utformandet av den svenska 
paragrafen. Förarbetena till paragrafen refererar även till andra avgöranden 
av EU-domstolen vad gäller paragrafens rekvisit. Bland annat framhäver 
förarbetena att det måste finnas en viss likhet mellan märkena som medför 
att omsättningskretsen får uppfattningen av ett samband emellan dem. 
Precis som EU-domstolen har kommit fram till har det i förarbetena också 
framhållits att det ska göras en helhetsbedömning där hänsyn tas till alla 
relevanta faktorer i det enskilda fallet. 
 
Det finns några mindre skillnader mellan bestämmelserna i VMD och i 
VML. Rekvisitet ”utan skälig anledning” har nu förts in i den svenska 
paragrafen, men till skillnad från direktivet gäller det endast i förhållande till 
rekvisitet skada.
256
 Ytterligare en skillnad är att varumärkesdirektivet kräver 
registrering, medan de svenska reglerna ger samma skydd för både 
registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken.
257
 Det kan 
diskuteras hur stor skillnaden är mellan kraven att vara ett inarbetat 
varumärke enligt 1 kap. 7 § VML och kraven att tillgodose det utökade 
skyddet i 1 kap. 10 § 3 p. VML. I förarbetena har det konstaterats att 
kännedomskriteriet är detsamma för båda bestämmelserna, nämligen att det 
ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen.
258
 Det är ett 
kvantitativt krav, det vill säga något som beror på hur många som känner till 
märket. Det utökade skyddet rör dock en dimension till, då det i någon mån 
innehåller ett kvalitativt krav, det vill säga att det beror på hur det yngre 
märket påverkar det äldre. Därför blir inarbetningsfrågan bara en preliminär 
ingångspunkt för att bestämma kännedomskriteriet, medan det utökade 
skyddet påverkas av ytterligare dimensioner.
259
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Liksom i VMD, finns även i VML en korresponderande bestämmelse, där 
samma förutsättningar som anges i 1 kap. 10 § 3 p. VML är ett hinder mot 
registrering på grund av andra rättigheter om det inte finns samtycke. Denna 
motsvarande bestämmelse stadgas i 2 kap. 8 § 3 p. VML.  
 
6.2 Praxis 
6.2.1 HD:s praxis 
HD har inte på senare tid diskuterat det utökade skyddet i någon större 
omfattning. Det blev dock nämnt i Layher-målet
260
, där företaget Layher 
hade en licens att använda varumärket ”Layher” för bland annat 
byggnadsställningar. De stämde konkurrenten Mon.Zon för 
varumärkesintrång, då Mon.Zon i sina produktkataloger hade inkluderat ett 
foto som visade delar av en byggnadsställning där dekaler med texten 
”Layher” var fästa. Liksom när EU-domstolen behandlar frågor kring 
ensamrättens omfattning, handlade diskussionerna mest kring om det 
förelåg någon skada på varumärkets olika funktioner och HD hänvisade till 
flera av EU-domstolens avgöranden i sina domskäl. Layher hade även gjort 
gällande att Mon.Zons användning skulle ha skadat eller kunnat skada deras 
varumärkes anseende, vilket HD tolkade som att Layher menade att deras 
egen användning av varumärket som syftade till att förvärva eller behålla ett 
gott rykte, det vill säga varumärkets investeringsfunktion, skulle ha skadats. 
HD menade dock att det inte fanns någon utredning till stöd för detta och att 
det därför inte fanns någon skada på någon funktion relaterad till 
varumärkets anseende. Eftersom ingen funktion och inget anseende hade 
skadats i målet menade HD att Layher måste acceptera användningen.
261
 I 
HD:s korta uttalande kring det utökade skyddet hänvisades till Interflora-
målet
262
 och utgångarna i båda dessa fall visar att även om något visserligen 
utgör en varumärkesanvändning, så krävs att en skada på en funktion kan 
bevisas för att varumärkesinnehavaren inte ska behöva tåla användningen. 
HD:s formulering klargjorde däremot inte förhållandet mellan det utökade 
skyddet och EU-domstolens funktionslära, då det inte går att utläsa om de 
menar att investeringsfunktionen måste påverkas för att få utnyttja det 
utökade skyddet eller om de är fristående från varandra. 
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6.2.2 Hovrättspraxis 
6.2.2.1 Folksam-målet 
Det utökade skyddet behandlades ingående i Folksam-målet
263
. Där hade 
Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, sedan år 1996 haft en 
registrering för ordvarumärket ”Folksam” och sedan år 1996 varit 
innehavare av gemenskapsvarumärket ”Folksam”. När tvisten uppkom 
fanns ett tjugotal olika firmor som var registrerade och innehöll ordet 
”Folksam”. Bland annat fanns ett figurmärke, där ordet var skrivet 
versalgement och med en särskild bearbetning av typsnittet Times. 
Motparten i målet var Folkia, som var ett norskt kredit- och 
finansieringsföretag, som även drevs i Sverige genom en filial. De var sedan 
år 2007 innehavare av ordvarumärket ”Folkia” både nationellt och som 
gemenskapsvarumärke och sedan år 2010 innehavare av 
gemenskapsvarumärkena ”Folklån”, ”Folkgiro” och ”Folkonomi”. De tre 
sistnämnda märkena var figurmärken bestående av orden skrivna 
versalgement i ett speciellt typsnitt med en symbol. 
 
 
           Folksams märke
264
                                                         Folkias märken
265
 
 
 
Folksam ville förbjuda Folkia att använda ”Folkia” som varukännetecken. 
De ville vidare förbjuda de tre ovannämnda gemenskapsvarumärkena att 
användas i första hand oberoende av kännetecknens grafiska utformning och 
i andra hand i det typsnitt som de användes för. De ville också att Folkias 
nationella varumärkesregistrering, liksom registreringen för några av deras 
firmor, skulle hävas.
266
 Som genkäromål yrkade Folkia att såväl den 
svenska varumärkesregistreringen som registreringen för 
gemenskapsvarumärket ”Folksam” skulle hävas.267  
 
                                                 
263
 T 289/13 (Folksam). 
264
 Bildkälla 7. 
265
 Bildkälla 8. 
266
 T 12057-11 (Folksam) s. 5. 
267
 T 12057-11 (Folksam) s. 20. 
 51 
I målet hade Folkia vitsordat att ”Folksam” var väl känt för 
försäkringstjänster, men bestritt att kännetecknet var det för andra 
finansiella tjänster, vilket var det första som hovrätten behövde ta ställning 
till. De hänvisade till EU-domstolens General Motors-mål för att avgöra om 
varumärket var känt, och menade att den relevanta omsättningskretsen var 
den svenska allmänheten över 18 år. De godtog Folksams åberopade 
sammanställningar av ett marknadsundersökningsföretag, som fastslog att 
93 % av den svenska allmänheten kände till Folksam som ett företag som 
erbjöd försäkringar och pensionssparande. Det ansågs vidare vara klarlagt 
att Folksam hade använts som kännetecken en lång tid och i stor omfattning 
och att stora investeringar hade gjorts i marknadsföringen kring varumärket. 
Hovrätten menade därför att ”Folksam” var väl känt och de avvisade Folkias 
argument att varumärket endast var väl känt för försäkringstjänster genom 
att påpeka dels att ett varukännetecken inte både kan vara väl känt och inte 
väl känt och dels att det utökade skyddet gäller oavsett varu- eller 
tjänsteslagslikhet.  
 
Hovrätten kom sedan fram till att vid en helhetsbedömning fanns det ingen 
förväxlingsrisk och därför blev istället det utökade skyddet aktuellt. Enligt 
hovrätten gav marknadsundersökningen som Folksam hade lagt fram stöd 
för att omsättningskretsen förknippade de båda varumärkena med varandra, 
då den bland annat visade att 48 % av respondenterna spontant kom att 
tänka på försäkringar och försäkringsbolag vid omnämnandet av ”Folkia”. 
De menade att inget annat företag kunde anses vara i närheten av de 
procentandelar som hade visats. Dessutom menade de att Folksam som 
kännetecken var unikt, vilket enligt Intel-målet ökar sannolikheten för att 
det finns ett samband.  
 
Vad gällde snyltning menade hovrätten att det inte fanns någon utredning 
som styrkte att användningen hade dragit otillbörlig fördel av Folksams 
kännetecken. Däremot menade de att Folkias kännetecken utan skälig 
anledning var till skada för Folksams särskiljningsförmåga och anseende. 
Vid hovrättens bedömning var det återigen av betydelse att varumärket 
”Folksam” var unikt. De menade också att de tjänster som Folksam 
marknadsförde innebar en hög risk för urvattning. Det fanns även risk för 
nedsvärtning, eftersom det kunde vara skadligt för Folksam som 
försäkringsbolag att förknippas med snabblånebranschen. Den samlade 
bedömningen var därför att Folkia genom sin användning skadade 
”Folksam”:s särskiljningsförmåga och anseende och det påpekades att 
Folkia inte hade påstått eller visat på några omständigheter som gjorde att 
de hade någon skälig anledning till detta. Folkia förbjöds därför att använda 
de fyra varukännetecknen oberoende av grafisk utformning och 
registreringen för varumärket ”Folkia” enligt varumärkeslagen hävdes.268 
Folkia försökte sedan få prövningstillstånd i HD. De menade att hovrättens 
krav på samband var satt alldeles för lågt, att de inte hade gjort en korrekt 
objektiv sannolikhetsbedömning för att konstatera risk för förfång och att en 
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massmedial kritik som är riktad mot en bransch inte i sig ska kunna innebära 
att det kan svärta ner ett annat varumärke.
269
 HD gav bara prövningstillstånd 
i delen som gällde vitesförbudet, då hovrätten hade dömt utöver vad som var 
yrkat. I övrigt lät de domen stå.
270
 
 
Enligt min mening är utgången i målet är inte särskilt kontroversiell med 
tanke på Folksams ställning på marknaden och den mängd av övertygande 
bevis de hade. EU-domstolens principer blev därmed inte särskilt svåra för 
hovrätten att tillämpa, vilket gör att fallet inte heller skapar några nya 
principer. Dock illustrerar målet tydligt vilka principer som gäller vid det 
utökade skyddet och att EU-domstolens praxis följs. 
 
6.2.2.2 Länsförsäkringar-målet 
I Länsförsäkringar-målet
271
 var den ena parten Länsförsäkringar, som med 
sin verksamhet inom området för försäkring, bank och fonder är ett av 
Sveriges största försäkringsbolag. De var innehavare av ett 
gemenskapsvarumärke som var registrerat bland annat för fastighetsmäkleri 
i varuklass 36 och anläggande av byggnationer i varuklass 37. Motparten 
var det estniska företaget Matek, som huvudsakligen producerade och 
monterade trähus. På den svenska marknaden hade Matek varit verksamma 
sedan 1995, och det omtvistade figurmärket de använde togs i bruk år 2007. 
Länsförsäkringar ville att rätten skulle förbjuda Matek att använda sitt 
figurkännetecken eller liknande figurer, oavsett färgsammansättning, ensamt 
eller i kombination med andra kännetecken.
272
  
 
 
   Länsförsäkringars varumärke
273
              Mateks varumärke
274
 
 
Först konstaterades att den relevanta omsättningskretsen var den svenska 
allmänheten. Hovrätten menade att den åberopade undersökningen, som 
visade att 70 % av de tillfrågade spontant svarade att de kom att tänka på 
Länsförsäkringar när de såg en svartvit bild av gemenskapsvarumärket var 
övertygande och att gemenskapsvarumärkets skyddsomfång var stort både 
på grund av märkets inneboende särskiljningsförmåga och på grund av den 
omfattande inarbetning som hade skett sedan år 1969. Vid en 
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helhetsbedömning av märkenas likhet menade de vidare att Mateks 
varumärke liknade gemenskapsvarumärket. Vad gällde likheten av tjänster 
ansågs de endast i begränsad omfattning vara av samma eller liknande slag. 
Tillverkning och montering av trähus är inte samma tjänst som 
fastighetsmäkleri, men det kunde inte uteslutas att de åtminstone delvis 
överlappade varandra.  
 
Efter att ha konstaterat att Mateks kännetecken inte var förväxlingsbart med 
gemenskapsvarumärket, övergick hovrätten till se om det utökade skyddet 
kunde vara tillämpligt. Med hänvisning till EU-domstolens praxis slog 
hovrätten fast att om omsättningskretsen inte får uppfattningen av ett 
samband så kan inte användningen av det yngre kännetecknet dra otillbörlig 
fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets 
särskiljningsförmåga eller renommé. Därför skulle först en sådan 
bedömning göras och här hänvisades till Intel-målets uppräkning av faktorer 
som kan vara relevanta vid en helhetsbedömning. Matek hade uppgett att 
deras produkter inte marknadsfördes direkt till allmänheten, att endast 10 % 
av deras försäljning av trähus i Sverige skedde direkt till kund, att dessa 
kunder var mycket väl informerade och att de professionella aktörerna som 
kom i kontakt med deras märke visste att de var ett estniskt företag som 
tillverkade trähus. Hovrätten lade Mateks uppgifter till grund för sin 
bedömning, eftersom Länsförsäkringar inte hade anfört något som hade 
ifrågasatt Mateks uppgifter och inte heller åberopat några egna konkreta 
omständigheter eller bevis utöver likheten mellan varumärkena och 
överensstämmelsen kring tjänsterna. Det spelade ingen roll att det var 
sannolikt att Matek kände till Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke, 
eftersom en helhetsbedömning ledde till att det inte var visat att 
omsättningskretsen för Mateks varor och tjänster uppfattade ett samband 
mellan Mateks och Länsförsäkringars märken. Det var därför inget 
varumärkesintrång och Länsförsäkringars talan ogillades i sin helhet.
275
  
 
Länsförsäkringars och Mateks märken har enligt min mening mycket stora 
visuella likheter. Detta mål demonstrerar därmed att det är av yttersta vikt 
att kunna stödja sin talan med bevis för att vinna målet. Liksom i Folksam-
målet gör hovrätten hänvisningar till EU-domstolens avgöranden, vilket 
tyder på att EU-rätten efterlevs. Det bör tilläggas att detta mål inte är 
avslutat än. Länsförsäkringar har överklagat målet till HD, som har begärt 
ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Tolkningsfrågorna gäller 
betydelsen av att inte ha tagit gemenskapsvarumärket i verkligt bruk inom 
fem år från registreringen, och hur det påverkar ensamrätten.
276
 
Länsförsäkringar verkade främst försöka förhindra Mateks användning med 
stöd av det grundläggande skyddet och om så blir fallet i slutänden återstår 
att se.  
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6.2.3 PBR:s praxis 
6.2.3.1 Kännedom 
Ett mål som aktualiserade det utökade skyddet i PBR är Scandia-målet
277
. 
Där hävdade det svenska företaget Vida Paper att deras 
gemenskapsvarumärke ”Scandia” var både välkänt och väl ansett för 
pappersprodukter. De invände därför mot ett norskt företags registrering av 
varumärket ”Scandicopy” avseende fotopapper och kopieringspapper. PBR 
menade att märkesordet ”Scandia” har en svag känneteckenskraft på grund 
av sin hänsyftning till Skandinavien och att det inte var förväxlingsbart med 
”Scandicopy”. Vad gällde ett utökat skydd hade Vida Paper dels gjort 
gällande att märket hade varit registrerat under en betydande tidsperiod och 
dels åberopat ett intyg från den största pappersgrossisten i Sverige som stöd 
för att de skulle vara väl ansedda. Det norska företaget menade å sin sida att 
ett varumärke inte blir inarbetat bara för att det har varit registrerat under en 
längre tid och att ett intyg från en återförsäljare av produkter med 
varumärket ”Scandia” knappast kunde ses som ett opartiskt branschintyg. 
PBR gick till synes på det norska företagets linje, då de konstaterade att det 
inte var visat att ”Scandia” genom användning hade förvärvat en förstärkt 
känneteckenskraft eller att det var väl ansett.
278
 Domskälen i detta 
avgörande är väldigt kortfattade, så det går inte att utläsa hur PBR 
resonerade eller vilka omständigheter som var avgörande till att det inte 
ansågs vara bevisat.  
 
Även PBR:s bedömning i Chanel-målet
279
 är bristfällig i motiveringen, men 
detta mål är mer kontroversiellt. Många anser att varumärket ”Chanel” är 
väldigt känt, men deras innehavare lyckades i detta avgörande inte visa 
detta. Innehavarna till ”Chanel” hade åberopat en utredning för att styrka att 
deras märke bestående av två motstående C:n var väl ansett. Utredningen 
visade att beteckningen hade använts sedan 1920-talet, varor hade sålts i 
Sverige och övriga världen för betydande summor, bolaget hade lagt ner 
betydande summor på annonsering och reklam och var kända över hela 
världen, inklusive i Sverige, som ett kännetecken för lyxvaror. PBR menade 
att utredningen gav stöd för att CC i figur länge hade använts i Sverige och i 
en betydande omfattning, samt att marknadsföring hade skett i bland annat 
svensk veckopress. Två bokstäver har en svag ursprunglig 
särskiljningsförmåga, men Chanel kunde anses ha fått en något förstärkt 
känneteckenskraft på grund av ovannämnda omständigheter. Däremot 
visade inte utredningen att beteckningen var ett i Sverige väl ansett 
kännetecken för just de aktuella varorna. Därmed ansågs varumärket inte 
vara väl ansett.
280
 PBR resonerade inte kring ”allmänt vetande”, som KHIM 
har använt som grund vad gäller väldigt kända varumärken. Det kan bero på 
omständigheterna i just detta fall, men det skulle också kunna innebära att 
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PBR inte anser att det är en bra bedömningsgrund. En mer utförlig 
motivering från PBR:s sida hade därför varit önskvärd. 
 
6.2.3.2 Intrång 
I Black Velvet-målet
281
 invände det amerikanska bolaget Constellation mot 
Nestlés varumärke ”Black Velvet” avseende olika kaffeprodukter, eftersom 
de ansåg att det var förväxlingsbart med bolagets egen registrering av 
”Black Velvet” för whisky. PBR konstaterade först att det inte förelåg en 
förväxlingsrisk. Varuslagen var inte lika och omsättningskretsarna, som var 
konsumenter i allmänhet för kaffeprodukter och konsumenter över 18 år för 
whisky, var inte heller lika. De motstående märkesorden var dock identiska. 
PBR övergick sedan till att diskutera frågan om ett utökat skydd var aktuellt.  
 
PBR ansåg att den marknadsundersökning som hade presenterats 
tillsammans med övrig utredning gjorde att det kunde konstateras att det 
äldre varumärket ”Black Velvet” hade använts under lång tid och i stor 
omfattning, vilket gav stöd för att märket var känt för en betydande del av 
omsättningskretsen vid tidpunkten då det yngre märket registrerades. Sedan 
diskuterade PBR huruvida omsättningskretsen kunde få uppfattningen av ett 
samband. Eftersom båda varumärkena var drycker som kan serveras eller 
handlas vid samma tillfälle samt att det äldre varumärket hade en god 
särskiljningsförmåga, kunde det enligt PBR antas att omsättningskretsen 
kunde få uppfattningen av ett sådant samband mellan märkena. Frågan var 
då om det förelåg ett otillbörligt utnyttjande eller skada. PBR menade att det 
inte förelåg något otillbörligt utnyttjande, eftersom omsättningskretsarna var 
olika och sambandet som kunde uppfattas av dessa omsättningskretsar var 
svagt. Dessutom hade inte Constellation utvecklat vilka särskilda 
egenskaper som var förknippade med deras varumärke och på vilket sätt det 
yngre varumärket skulle dra fördel av att förknippas med deras varumärke. 
Vad gällde skada hänvisade PBR till gällande EU-praxis att det måste visas 
en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten för 
varorna som det äldre varumärket är registrerat för som beror på 
användningen av det yngre märket. Försäljning av kaffe var i sig ingen 
tillräcklig omständighet för att Constellations varumärkes 
särskiljningsförmåga eller anseende skulle anses ha skadats eller riskera att 
skadas och de hade inte framfört några ytterligare omständigheter. Därför 
avslogs Constellations överklagande.
282
 
 
I Cancerfonden-målet
283
 invände Cancerfonden mot ett figurmärke i form 
av ett grönt band med en liknande ögla som deras rosa band som användes i 
kampanjer mot bröstcancer hade. Det gröna bandet registrerades för 
forskning inom miljöskydd och konsulttjänster avseende miljövård. 
Cancerfonden gjorde gällande att det fanns både märkeslikhet och 
tjänsteslagslikhet och hänvisade till att de hade många registrerade 
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varumärken. De hänvisade också dels till en tidigare dom från Stockholms 
tingsrätt, där domstolen fann att varumärket ”Cancerfonden” var inarbetat 
och väl ansett och dels till en marknadsundersökning, som styrkte 
kännedomen om fonden. De menade att det gröna bandet skadade deras 
varumärke. 
 
PBR menade att Cancerfonden inte hade visat att tjänsterna var av liknande 
slag i varumärkesrättslig mening och skyddsområdet för ett band är relativt 
begränsat, då band kan vara vanligt förekommande bland ideella 
organisationer. De underkände vidare Cancerfondens 
marknadsundersökning, eftersom den inte visade att ett band i en annan färg 
än rosa uppfattades som ett kännetecken för Cancerfonden. I målet var det 
vitsordat att Cancerfondens rosa band var känt för cancerforskning, vilket 
gjorde att känneteckenskraften var förstärkt, men Cancerfonden hade inte 
anfört några omständigheter som talade för att användningen av det gröna 
bandet skulle skada särskiljningsförmågan eller anseendet hos fondens 
märke. PBR hänvisade till Intel-målet vad angick skada och avslog sedan 
invändningen. 
284
 
 
Ett fall där PBR ansåg att ett nyare varumärke drog otillbörlig fördel av 
anseendet hos det kända varumärket var i Snille och smak-målet
285
, där 
Svenska Akademien gjorde gällande att varumärket ”snille och sak”, 
registrerat av en man för antika möbler, skulle hävas på grund av 
förväxlingsbarhet med deras varumärke ”snille och smak”. PBR 
konstaterade att Svenska Akademiens varumärke var väl ansett, att en 
märkeslikhet förelåg och att det fanns en viss koppling mellan de varor de 
båda märkena var registrerade för, vilket kunde leda till att det uppfattades 
ett samband mellan det yngre varumärket och Svenska Akademiens 
bokutgivning. Varumärket ”snille och sak” ansågs dra otillbörlig fördel av 
Svenska Akademiens varumärkes anseende och upphävdes därmed.
286
 
Domkälen hänvisade bland annat till EU-domstolens uttalanden i Intel-
målet,
287
 och PBR:s slutsats att Svenska Akademiens varumärke var 
tillräckligt känt är inte särskilt förvånande med tanke på den långa och 
omfattande användningen som kunde visas. Däremot var motiveringen kring 
otillbörlig fördel väldigt kortfattad, vilket tyder på att något sådant kan vara 
tämligen enkelt att bevisa, så länge det går att konstatera ett samband. 
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Det omtvistade märket
288
     Svenska Akademins varumärke
289
 
 
 
6.3 Reflektioner kring rättsläget 
En slutsats som kan dras av avgörandena i svensk praxis är, liksom i 
förgående kapitel om gällande EU-rätt, att bevisningen är ytterst viktig. Att 
Chanel inte lyckades visa att de var kända är onekligen ett tecken på att en 
varumärkesinnehavare aldrig bör utgå ifrån att de är så pass kända att de inte 
behöver göra allt för att presentera övertygande bevis om sin kännedom. Att 
KHIM har använt ”allmänt vetande” som bedömningsgrund är därmed inget 
ett företag bör räkna med. Det är också klart att det är flera förhållanden 
som måste bevisas, vilket gör att såväl intrångsmål som registreringsmål 
innebär ett omfattande och tidskrävande arbete för varumärkesinnehavaren.  
 
Intrång är något som är svårt att hävda och kravet på en förändring i ett 
ekonomiskt beteende vid urvattning verkar även i svensk praxis vara svårt 
att bevisa. I Folksam-målet lyckades de framgångsrikt hävda urvattning, 
men i detta fall verkade ett sådant intrång vara relativt uppenbart. 
Exempelvis framgår av PBR:s Black Velvet-mål att bra bevisning krävs. Det 
bör därför även i svensk rätt vara enklare att hävda otillbörlig fördel än 
urvattning. Nedsvärtning är något som knappt har nämnts alls i senare 
svensk praxis, så rättsläget kring det kriteriet är oklart. 
 
EU-rätten har utformat dagens bestämmelse i varumärkeslagen, och i svensk 
praxis både hänvisar de till och framför liknande argument som EU-
domstolen. Därför bör EU-rätten kunna anses efterlevas i dessa mål. Det 
faktum att det finns små skillnader i VMD och VML bland annat angående 
registrering och inarbetning verkar inte leda till några större skillnader i 
avgörandena vad gäller det utökade skyddet. Även om de svenska 
avgörandena har en tydlig utgång istället för generellt uttryckta principer 
som EU-domstolens mål, gör det dock inte rättsläget mer klart, eftersom det 
är ofrånkomligt att det är en helhetsbedömning som ska göras i varje fall. 
Att det dessutom finns få senare domar att tillgå gör också rättsläget osäkert. 
Det finns exempelvis inga längre diskussioner kring rekvisitet ”skälig 
anledning” i svenska avgöranden. Dessutom är det önskvärt att PBR skriver 
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mer utförliga domskäl, då deras bedömningsgrunder i domskälen är alldeles 
för kortfattade.  
 
 59 
7 Avslutande reflektioner 
7.1 Vad är syftet med det utökade 
skyddet? 
Sverige införde ett utökat skydd för kända varumärken redan innan VMD, 
eftersom förändringar i samhället gjorde att de ansågs behöva ett starkare 
skydd. Senare genomfördes ändringar för att anpassa skyddet till VMD, i 
syfte att hänga med i den allmänna internationella utvecklingen. Det 
utökade skyddet syftar till att ge kända varumärken ett starkare skydd 
eftersom de är mer utsatta för att bli utnyttjade. Ett kännetecken som genom 
investeringar och reklam har fått ett anseende på grund av en viss kvalitet, 
reklam och goodwill kan annars bli särskilt enkla att snylta på eller skada.  
 
EU-domstolens funktionsresonemang har onekligen gjort det svårt att 
precisera varumärkens skyddsomfång. Funktionerna har en direkt betydelse 
för ensamrättens omfattning, men det är oklart exakt hur de förhåller sig till 
det utökade skyddet. Med tanke på att EU-domstolen aldrig diskuterar 
ensamrättens omfattning utan att blanda in funktioner är det dock troligt att 
de är aktuella även vid det utökade skyddet. Mot bakgrund av vad det 
utökade skyddet syftar till att skydda, blir skyddet i praktiken, förutom att 
värna om ursprungsangivelsefunktionen, även ett sätt att värna om 
varumärkets reklam- och investeringsfunktioner. 
 
Det är även intressant att diskutera vilka aktörer det utökade skyddet syftar 
till att skydda. Skyddet kan ses ur många aktörers perspektiv och det kan 
argumenteras för att marknaden som helhet gynnas av existensen av ett 
sådant skydd. Det är däremot uppenbart att det främst är 
varumärkesinnehavarnas intresse som står i fokus. Den tidigare synen att 
varumärkesskyddet var ett konsumentskydd är knappast aktuell, i vart fall 
inte gällande det utökade skyddet. Visserligen bygger det utökade skyddet 
på kundmedvetande, eftersom det exempelvis ska tas hänsyn till 
omsättningskretsar och marknadsandelar, men det innebär inte i sig att 
konsumenten skyddas. Frågan är dock om det spelar någon roll. Min 
uppfattning är att det i dagens informationssamhälle oftast lätt går att ta reda 
på ursprunget om så önskas. Varumärkesskyddet bör främst vara till för att 
varumärkesinnehavarna ska kunna skydda sina investeringar, medan 
konsumentskydd kan få finnas inom andra lagstiftningsområden. Skyddet 
bör dock naturligtvis innehålla vissa begränsningar i syfte att ett företag inte 
får en monopolliknande ställning på marknaden. För en fungerande 
konkurrens är det därför viktigt att inte ge de kända varumärkena ett alltför 
vidsträckt skydd. 
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7.2 Vad krävs för att ett varumärke ska 
kunna tillgodogöra sig det utökade 
skyddet? 
I 1 kap. 10 § 3 p. VML finns ett skydd för kända varumärken för varor och 
tjänster av både lika och olika slag. För att tillgodogöra sig detta krävs för 
det första att det finns ett visst samband mellan märkena, vilket är något 
som ska bedömas utifrån en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga 
relevanta faktorer i varje enskilt fall. För det andra krävs att en viss 
kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen kan visas. Det är 
också något som får avgöras från fall till fall. För det tredje krävs att det 
föreligger en av tre typer av intrång eller risk för intrång: otillbörlig fördel, 
urvattning eller nedsvärtning. Vad gäller de två senare typerna är dessa båda 
en typ av skada, som kan ursäktas om det finns en skälig anledning. Av de 
generellt hållna principer som har framkommit i praxis går det att konstatera 
att huruvida en varumärkesinnehavare kan tillgodogöra sig skyddet eller inte 
helt beror på omständigheterna i varje enskilt fall.  
 
 
7.3 Är skyddet förutsebart och/eller 
behövs en tydligare reglering? 
Det utökade skyddet är på grund av många olika faktorer väldigt oklart. 
Problem uppstår redan i användningen av begreppen, då en skiftande 
terminologi gör det svårt att få klarhet i vilka kvalitativa och kvantitativa 
aspekter skyddet egentligen består av.  
 
Vidare framhålls i avgörandena att en helhetsbedömning ska göras, men det 
är svårt att veta vilka bevis som kommer att tas hänsyn till. Det är många 
förhållanden som ska bevisas och många av dem är av tämligen svårbevisad 
karaktär. I praktiken är rekvisiten också svåra att hålla isär, eftersom de går 
in i varandra och förstärker respektive försvagar varandra. 
 
Ytterligare problem skapas av att det kan vara svårt för olika dömande 
instanser att tillämpa EU-domstolens generella uttalanden, eftersom de ofta 
har varit väldigt vaga. Dessutom skapar dessa vaga uttalanden oklarheter 
kring gränserna i vad som är en nödvändig och vad som är en tillräcklig 
förutsättning för ett skydd. EU-domstolen behöver även precisera sina 
uttalanden kring de generella principer som stadgas. Att exempelvis säga att 
det är en naturlig del av konkurrensen att erbjuda ett alternativ, men att en 
imitation drar otillbörlig fördel, är exempelvis alldeles för generellt uttryckt, 
eftersom de inte vidare utvecklade vad skillnaden mellan ”alternativ” och 
”imitation” är.  
 
Det faktum att EU-domstolen uteslutande motiverar ensamrättens 
omfattning med funktioner skapar generellt en stor rättsosäkerhet kring 
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varumärkesskyddets omfattning och gränser, vilket därmed även skapar 
ytterligare oklarheter kring omfattningen av det utökade skyddet. Eftersom 
rättsläget är oklart på EU-rättslig nivå, finns samma problematik även på 
nationell nivå, vilket påverkar rättstillämpningen i Sverige. För 
varumärkesinnehavarna är det önskvärt att få ett mer förutsebart skydd, så 
att de kan avgöra under vilka förutsättningar de kan få tillgodogöra sig det 
utökade skyddet. Att rättsläget är oförutsebart påverkar inte enbart 
varumärkesinnehavaren negativt. En oförutsebar lagstiftning är negativt ur 
rättssäkerhetssynpunkt, vilket är något som påverkar marknadens alla 
aktörer.  
 
7.4 Överensstämmer svensk praxis med 
EU-domstolens tolkningar? 
Nationella domstolar har onekligen mycket EU-rättsligt material att ta 
hänsyn till vid sina avgöranden. Av de svenska hovrättsdomarna går det att 
utläsa att de hänvisar till och för liknande resonemang som EU-domstolen, 
men det är ändå önskvärt att se tydligare motiveringar. PBR hänvisar 
visserligen till EU-domstolens avgöranden, men eftersom deras domskäl är 
så kortfattade, är det svårt att avgöra i vilken mån de faktiskt för liknande 
resonemang som EU-instanserna vad gäller olika bedömningsgrunder. Det 
hade även varit intressant att se något mer utförligt avgörande från HD kring 
det utökade skyddet. 
 
I övrigt verkar praxis i både EU och Sverige fokusera på liknande 
förhållanden. Tonvikt läggs på bevisning och helhetsbedömning på båda 
nivåerna. Vidare verkar samma typ av intrång vara enkla respektive svåra att 
bevisa såväl i Sverige som i EU. Dock är det ofrånkomligt att det behövs 
tydliggöranden främst på EU-nivå, men även i svensk praxis. Som det ser ut 
just nu finns det alldeles för stora oklarheter i rättsläget.  
 
 62 
Käll- och litteraturförteckning 
Källor 
 
EU-rättsliga källor 
 
KOM (2013) 162 final Förslag till Europaparlamentet och Rådets direktiv 
om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.  
 
 
Propositioner 
 
Regeringens proposition 1992/93:48 Om ändringar i de immaterialrättsliga 
lagarna med anledning av EES-avtalet m.m. 
 
Regeringens proposition 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. 
Madridsystemet. 
 
Regeringens proposition 2007/08:11 Ny marknadsföringslag. 
 
Regeringens proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i 
firmalagen. 
 
Regeringens proposition 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol. 
 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag. 
 
SOU 1978:9 Ny konkurrensbegränsningslag. 
 
SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. 
 
 
Litteratur 
 
Artiklar 
 
Arnerstål, Stojan, Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och 
varumärket som en kvalitetsgaranti, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 4, 
2015, s. 400-420. 
 
Bailey, Andrew, Trade mark functions and protection for marks with a 
reputation, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 8(11), 2013, s. 
868-875.  
 
 63 
Bernitz, Ulf, Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till 
svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft 
Sverige, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 4, 2013, s. 452-455. 
 
Bicknell, Paul, "Without due cause" - use of the defendant's sign before the 
claimant's mark is filed: Leidseplein Beheer and de Vries v Red Bull GmbH 
and Red Bull Nederland BV, (C-65/12). European Intellectual Property 
Review, 36(6), 2014, s. 402-404. 
 
Box, Joanne K., Trade Mark Law and the Threat to Free Speech, 
Intellectual Property Quarterly, 4, 2012, s. 289-310. 
 
Clark, Birgit & Hide, Felicity, ECJ Clarifies Dilution Test for Well-Known 
Brands, Managing Intellectual Property, 186, 2009, s. 28-30. 
 
Cornthwaite, Jonathan, Say It with Flowers: The Judgement of the Court of 
Justice of the European Union in Interflora v Marks and Spencer, European 
Intellectual Property Review, 34(2), 2012, s. 127-132. 
 
Davis, Jennifer, To protect or serve? European trade mark law and the 
decline of the public interest, European Intellectual Property Review, 25(4), 
2003, s. 180.187.  
 
Diamond, Sidney A., The Historical Development of Trademarks, 
The Trademark Reporter, 73(3), 1983, s. 222–247.  
 
Dupont, Jean-Sébastien, Uncharted territories of trade mark use, 
Intellectual Property Quarterly, 2, 2013, 139-165. 
 
Granmar, Claes, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, 
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 3, 2013, s. 243-264. 
 
Greenhalgh, Christine & Webster, Elizabeth, Have Trademarks Become 
Deceptive?, The WIPO Journal, 6(2), 2015, s. 109-116. 
 
Heard, Bex & Smith, Adrian, Every BULLDOG has its day: an analysis of 
"due cause": Leidseplein Beheer BV and de Vries v Red Bull GmBH., 
European Intellectual Property Review, 36(8), 2014, s. 536-539. 
 
Kur, Annette, The WIPO Recommendations for the Protection of Well-
Known Marks, International Review of Intellectual Property and 
Competition Law, 31(7-8), 2000, s. 824-845. 
 
Kur, Annette, Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks 
Having a (High) Reputation – What’s It All About?, International Review of 
Intellectual Property and Competition Law, 23(2), 1992, s. 218–231. 
 
 64 
Lunsford Jr. Julius R., Consumers and Trademarks: The Function of 
Trademarks in the Market Place, The Trademark Reporter, 64, 1974, s. 75-
96.  
 
Middlemiss, Susie & Warner, Steven, The protection of marks with a 
reputation: Intel v CPM, European Intellectual Property Review, 31(6), 
2009, s. 326-336. 
 
Morcom, Christopher, L'Oreal v Bellure – who has won?, European 
Intellectual Property Review, 31(12), 2009, s. 627-635. 
 
Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens 
avgöranden i mål C-487/07 (L' Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-
238/08 (Google), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 3, 2010, s. 264-275. 
 
Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk Juristtidning, 
2005, s. 249-272. 
 
Rienth, Carola Verena, The concept of dilution with special focus on recent 
case law from the European Court of Justice – L’Oréal v Bellure and Intel v 
CPM, Nordiskt Immaterielt Rättsskydd, 2, 2010, s. 150-159. 
 
Schechter, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard 
Law Review, 40(6), 1927, s. 813-833. 
 
Senftleben, Martin, Trade mark protection - a black hole in the intellectual 
property galaxy?, International Review of Intellectual Property and 
Competition Law, 42(4), 2011, s. 383-387. 
 
Senftleben, Martin, Function Theory and International Exhaustion – Why It 
Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin 
Function, European Intellectual Property Review, 36(8), 2014, 518-524. 
 
Smith, Nathan, Red Bull v The Bull Dog: "due cause" in trade mark 
infringement., Journal of Intellectual Property Law & Practice, 9(8), 2014, s. 
621-623. 
 
Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet 
för kända märken bara imaginärt?, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 6, 
2013, s. 609-619. 
 
Wessman, Richard, Kodakdoktrinen under förändring – Angående den nya 
6 § 2 st varumärkeslagen, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1993, s. 202-
218. 
 
 
 
 
 
 65 
Böcker 
 
Arnerstål, Stojan, Varumärket som kontraktsföremål, Iustus, Uppsala, 2014. 
 
Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4. ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2014. 
 
Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrsson, Lars, Sandgren, Claes, 
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, 
varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 13., omarb. uppl., Jure, 
Stockholm, 2013. [citerat: Bernitz m.fl.].  
 
Dutfield, Graham M. & Suthersanen, Uma, Global intellectual property 
law, Edward Elgar, Cheltenham, 2008. 
 
Eberstein, Gösta, Om skydd för individualiteten: den personliga och den 
ekonomiska, Norstedt, Stockholm, 1940. 
 
Friedmann, Danny, Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic 
Justice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015. 
 
Gervais, Daniel J., The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, 2. 
ed., Sweet & Maxwell, London, 2003. 
 
Granmar, Claes, Varumärkesskydd: en handbok om varumärken och 
domännamn, Jure, Stockholm, 2003. 
 
Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och 
genomslag i svensk rättstillämpning, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2011. 
 
Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1. uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 1999. 
 
Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2013. 
 
Kur, Annette & Dreier, Thomas K., European intellectual property law: 
text, cases and materials, Edward Elgar, Cheltenham, 2013. 
 
Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., 
Iusté, Uppsala, 2014. 
 
Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Juristförlaget, Stockholm, 
1990. 
 
Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, 
mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, 10., 
[uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011. 
 66 
 
Lunell, Erika, Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2007. 
 
Lury, Celia, Trade Mark Style as a Way of Fixing Things. I: Bently, Lionel, 
Davis, Jennifer & Ginsburg, Jane C. (red.), Trade marks and brands: an 
interdisciplinary critique, Cambridge University Press, New York, 2008. 
 
Malbon, Justin, Lawson, Charles & Davison, Mark J., The WTO Agreement 
on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary, 
Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2014. 
 
Melin, Frans, Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka 
varumärken, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 1999. 
 
Mollerup, Per, Varumärkets historia. I: Holger, Lena & Holmberg, Ingalill 
(red.), Identitet: om varumärken, tecken och symboler, Raster, Stockholm, 
2002. 
 
Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, Mercurius, Stockholm, 
2003. 
 
Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets 
mening och referens, Mercurius, Stockholm, 2004. 
 
Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig 
studie, LiberFörlag, Stockholm, 1981. 
 
Sakulin, Wolfgang, Trademark protection and freedom of expression: an 
inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of 
expression under European law, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn, 2011.  
 
Taubman, Antony, Wager, Hannu & Watal, Jayashree (red.), A handbook on 
the WTO TRIPS Agreement, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 
 
Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och 
anseendeskydd i varumärkesrätten, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2002.  
 
Wessman, Richard, Varumärkeslagen: en kommentar, 1. uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2014. 
 
Wilkof, Neil J. & Burkitt, Daniel, Trade mark licensing, 2. ed., Sweet & 
Maxwell, London, 2005. 
 
 
 
 
 67 
Dokument 
 
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och 
mönster), Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, 
Part C, Opposition, Section 5, Trade Marks with Reputation, Article 8(5) 
CTMR, 8.07.2015. [citerat: KHIM:s riktlinjer] 
 
Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law 
Munich, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark 
System, 15.02.2011. [citerat: Max Planck-institutets studie] 
 
WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of 
Well-Known Marks, adopted by Assembly of the Paris Union for the 
Protection of Industrial Property and General Assembly of the World 
Intellectual Property Organization, WIPO Doc. 833(E), september 1999. 
[citerat: Rekommendation från WIPO] 
 
 
Elektroniska källor 
 
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och 
mönster), EU trade mark regulation. Hämtad den 6 januari 2016 från: 
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/eu-trade-mark-regulation 
 
Millward Brown, Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands 2015. 
Hämtad den 6 november 2015 från: 
https://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top1
00_Chart.pdf 
 
PRV, Varumärke: statistik. Hämtad den 6 november 2015 från: 
http://www.prv.se/sv/varumarke/statistik/ 
 
WIPO, Treaties and Contracting Parties: Paris Convention - Sweden. 
Hämtad den 8 september 2015 från: 
http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=318C 
 
 
Lagkommentarer 
 
Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 6 §, Karnov Internet, not 
32, hämtad den 8 oktober 2015. 
 
Maunsbach, Ulf, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Lexino 2014-11-
19. 
 
 
 
 
 68 
Bildkällor 
 
Bildkälla 1: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
W540856. 
 
Bildkälla 2: TMView, Trade Mark Information, Hämtad den 6 januari 2016 
från: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html#. Ansökningsnummer: 
2099964. 
 
Bildkälla 3: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
004971511. 
 
Bildkälla 4: TMView, Trade Mark Information, Hämtad den 6 januari 2016 
från: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html#. Ansökningsnummer: 
99786007 och 352868.  
 
Bildkälla 5: TMView, Trade Mark Information, Hämtad den 6 januari 2016 
från: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html#. Registreringsnummer: 
102494. 
 
Bildkälla 6: TMView, Trade Mark Information, Hämtad den 6 januari 2016 
från: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html#. Registreringsnummer: 
3211987. 
 
Bildkälla 7: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
505515. 
 
Bildkälla 8: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
009194663, 009194648 och 009194631. 
 
Bildkälla 9: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken och mönster), eSearch Plus, Hämtad den 6 januari 2016 från: 
https://oami.europa.eu/eSearch/. Registreringsnummer: 005423116. 
 
Bildkälla 10: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
1036242. 
 
Bildkälla 11: TMView, Trade Mark Information, Hämtad den 6 januari 
2016 från: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html#. 
Registreringsnummer: 391255. 
 
Bildkälla 12: Patent- och registreringsverket, Svensk varumärkesdatabas. 
Hämtad den 6 januari 2016 från: www.prv.se. Registreringsnummer: 
526503. 
 69 
Rättsfallsförteckning 
Brittisk praxis 
 
Eastman Kodak Co. V. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C. s. 105. 
 
 
EU-praxis 
 
EU-domstolen 
 
Mål C-39/97 (Canon) 
Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe 
Communications Corporation., domstolens dom den 29 september 1998. 
 
Mål C-273/00 (Sieckmann) 
Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, domstolens dom 
den 12 december 2002.  
 
Mål C-291/00 (Arthur et Felicie) 
LTJ Diffusion SA mot Sadas Vertbaudet SA, domstolens dom den 20 mars 
2003. 
 
Mål C-292/00 (Davidoff) 
Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd., domstolens 
dom (sjätte avdelningen) den 9 januari 2003. 
 
Mål C-206/01 (Arsenal Football Club) 
Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, domstolens dom den 12 
november 2002. 
 
Mål C-408/01 (Adidas-Salomon) 
Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading 
Ltd., domstolens dom (sjätte avdelningen) den 23 oktober 2003. 
 
Mål C-328/06 (Nieto Nuño) 
Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet, domstolens dom (andra 
avdelningen) den 22 november 2007. 
 
Mål C-252/07 (Intel) 
Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., domstolens dom 
(första avdelningen) den 27 november 2008. 
 
Mål C‑301/07 (Pago) 
PAGO International GmbH mot Tirolmilch registrierte Genossenschaft 
mbH, domstolens dom (andra avdelningen) den 6 oktober 2009. 
 
 70 
Mål C-320/07 P (Nasdaq) 
Antartica mot harmoniseringsbyrån, domstolens dom (första avdelningen) 
den 12 mars 2009. 
 
Mål C-487/07 (L'Oréal) 
L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire 
Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion 
International Ltd., domstolens dom (första avdelningen) den 18 juni 2009. 
 
De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (Google France) 
Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, 
Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL och Google 
France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines 
(CNRRH) SARL m.fl., domstolens dom (stora avdelningen) den 23 mars 
2010. 
 
Mål C-323/09 (Interflora) 
Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och 
Flowers Direct Online Ltd, domstolens dom (första avdelningen) den 22 
september 2011. 
 
Mål C-100/11 P (Botox) 
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Davide Campari-Milano S.P.A. mot Hans Merki, överklagandenämndens 
beslut (andra avdelningen) den 14 december 2010. 
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Mål R 0297/2011-5 (Kappa) 
Karelia Tobacco Company Inc mot Basic Trademark S.A., 
överklagandenämndens beslut (femte avdelningen) den 12 mars 2012. 
 
 
Svensk praxis 
 
Högsta domstolen 
 
NJA 1995 s. 635 (Gailliano). 
 
NJA 2014 s. 580 (Layher). 
 
HD, dom 2015-05-12, målnummer T 2441/14 (Folksam). 
 
HD, protokoll 2015-12-03, målnummer T 3403-14 (Länsförsäkringar). 
 
 
Hovrätten 
 
Svea hovrätt (avdelning 02), dom 2014-04-08, målnummer T 289-13 
(Folksam). 
 
Svea hovrätt (avdelning 02), dom 2014-06-03, målnummer T 6270-13 
(Länsförsäkringar). 
 
 
Tingsrätten 
 
Stockholms tingsrätt (avdelning 5), dom 2012-12-07, målnummer T 12057-
11 (Folksam). 
 
Stockholms tingsrätt (avdelning 5), dom 2013-05-29, målnummer T 18058-
11 (Länsförsäkringar). 
 
 
Patentbesvärsrätten 
 
PBR, dom 2010-10-29, målnummer 08-287 (Snille och smak). 
 
PBR, dom 2010-12-21, målnummer 08-014 (Chanel). 
 
PBR, dom 2011-03-18, målnummer 09-236 (Scandia). 
 
PBR, dom 2011-12-30, målnummer 09-155 (Cancerfonden). 
 
PBR, dom 2015-07-09, målnummer 14-012 (Black Velvet). 
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Marknadsdomstolen 
 
MD 2012:15 (Elskling). 
